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1 Introduction

1.1  Objet du présent rapport

Le phénomene du crédit garanti est bien connu et enraciné. Le concept est intuitivement simple.
En cas de défaut du débiteur relativement a un prét ou une obligation de crédit, le débiteur
accorde a son créancier le droit de se rembourser lui-méme en s’appropriant la valeur des biens
que le débiteur a grevés pour garantir I’obligation. Un créancier garanti jouit d’un droit de
préférence et d’un avantage en matiére d’exécution par rapport aux créanciers ordinaires qui se
fient uniquement a la promesse personnelle de payer du débiteur. Il y a droit de préférence parce
que le droit du créancier garanti de s’approprier la valeur des biens grevés lui permet de se
soustraire au principe selon lequel les créanciers d’un débiteur insolvable doivent partager au
prorata le solde des biens du débiteur. Au Canada, le principe s’applique tant dans le cadre d’une
faillite que dans d’autres situations. Quant a I’avantage en matiere d’exécution, il permet au
créancier garanti de recourir a des mesures correctives spécialisées et rapides visant la liquidation
sommaire des biens grevés, sans avoir a dépenser temps et argent pour obtenir un jugement

formel contre le débiteur.

Bien que le phénomeéne du crédit garanti existe depuis aussi longtemps que les notions de
propriété privée et de liberté contractuelle, ses attributs juridiques et pratiques ont subi des
modifications périodiques en raison de I’apparition de nouvelles formes de propriété.
Historiquement, les biens-fonds et les biens matériels de luxe constituaient les principaux objets
de garantie. Par suite de la transformation de la société occidentale agricole en économie
industrielle, on a délaissé les biens immeubles et matériels pour mettre davantage I’accent sur les
biens meubles (équipement, matiéres premieres et inventaire) et les biens immatériels (les
comptes débiteurs d’une entreprise et ses biens immatériels réifiés, tels que les titres négociables,
les valeurs et les titres documentaires). De tels changements ont entrainé une réforme
fondamentale du cadre juridique et institutionnel des sdretés constituées sur des biens meubles.

La réforme a débuté par I’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur les banques, vers la fin du dix-
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neuviéme siécle. Elle s’est soldée, lors du dernier quart du vingtieme siecle, par des réformes
d’ensemble visant le droit des opérations garanties par biens meubles, dans toutes les provinces

canadiennes.

Par suite de la transition contemporaine vers une économie axée sur I’information, la technologie
et les services, les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont commencé a représenter une part
croissante de la valeur de I’actif des sociétés. La transition a évidemment été accompagnée de la
volonté de maximiser la valeur de prét des DPI en vue d’obtenir du crédit garanti. Le présent
rapport met I’accent sur les obstacles pratiques et juridiques qui devraient étre surmontés afin que
soit facilité I’acces au crédit garanti fondé sur les DPI. Le rapport, qui a été commandité par la
Commission du droit du Canada, fait partie de la stratégie de droit commercial de la Conférence

pour I”’harmonisation des lois au Canada.

L amélioration de I’acces au credit accorde aux entreprises disposant d’une propriéeté
intellectuelle considérable peut étre percue comme un élément d’une stratégie plus globale visant
I’amélioration de la compétitivité des entreprises canadiennes axées sur I’informationEl. Les
pertes économiques causées par les obstacles a I’affectation en garantie des DPI ont été décrites

par un économiste de la fagon suivante :

[TRADUCTION]

Premiérement, en admettant tout d’abord qu’il puisse y avoir montage financier, la
négociation et I’administration des préts garantis par la propriété intellectuelle sont plus
colteuses. Deuxiéemement, d’autres accords financiers moins appropriés et moins
efficaces peuvent remplacer les contrats de prét. En d’autres mots, les projets proposés
seront entrepris, mais d’autres accords financiers moins appropriés pourraient étre
utilisés. Par exemple, il pourrait y avoir un recours plus prononcé que d’habitude a
I’autofinancement ou a I’argent de I’affection. Troisiemement, soit parce que les autres
sources de financement sont trop codteuses, soit parce que d’autres formes de
financement ne peuvent étre obtenues, certains projets autrement rentables ne seront tout

D’autres mesures, telles que I’ameélioration de la capacité des entreprises de conserver leurs employeés
qualifiés, pourraient également représenter une partie tout aussi ou méme plus importante du plan global a cet égard.
Nous ne discuterons plus de telles mesures dans le présent rapport, sauf pour souligner que I’amélioration de I’acces
au crédit garanti compléterait les autres parties d’une stratégie globale, plutdt que de les remplacer.
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simplement pas entrepris.

Il en résulte deux types de pertes économiques. En ce qui concerne les projets qui sont
entrepris grace a d’autres formes de financement, le colt excédentaire du contrat de
remplacement représente les pertes économiques. Quant aux projets qui ne sont pas
entrepris, I’économie perd la différence entre le rendement des projets non entrepris et
celui des projets qui les remplacent.

Méme si les entreprises axées sur I’information sont celles qui profiteraient le plus d’un acces
amélioré au crédit fondé sur les DPI, les avantages seraient ressentis par tous les secteurs de
I’économie. Il en est ainsi parce que, de nos jours, tres peu d’entreprises ont un actif global qui ne
dépend pas d’une forme quelconque de propriété intellectuelle. Par exemple, méme lorsque les
entreprises ne dépendent pas directement de la propriété intellectuelle pour produire des recettes,
elles sont susceptibles de dépendre de logiciels informatiques qui permettent d’améliorer
I’efficacité avec laquelle elles livrent leurs biens matériels ou services traditionnels sur le
marché. Pour une banque ou un autre créancier garanti qui détient une sdreté sur I’ensemble des
biens greves d’une entreprise, la valeur de prét globale des biens est considéerablement moins

élevée sans le logiciel sous licence de I’entreprise qu’avec ce dernier.

En vue de trouver des stratégies de réforme possibles, le présent rapport se fonde directement sur
une série de documents de recherche commandités par la Commission du droit et présentés en
novembre 2001 lors d’une conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir »E|. Les
documents faisaient ressortir les deux principaux obstacles percus a la capacité d’un debiteur
d’affecter ses DPI en garantie pour obtenir du crédit a moindre codt. Le premier obstacle est celui
de « la culture des préteurs traditionnels ainsi que des problemes d’évaluation ». Le deuxieme
obstacle découle des incertitudes et écarts au niveau des lois fédérales et provinciales régissant la
propriété intellectuelle et les opérations garanties, ainsi que du fait que ces lois doivent tenir

compte des caractéristiques et demandes particulieres des DPI, lesquels se distinguent des autres

4McFetridge alap. 2.

®La conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir », qui s’est tenue a I’University of Western
Ontario a London, en Ontario, a été organisée en collaboration avec la Richard Ivey School of Business et la faculté
de droit de I’University of Western Ontario.
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formes de biens.

La deuxiéme partie du rapport traitera de la mesure dans laquelle le premier obstacle pergu (soit
la culture des préteurs traditionnels et les problemes d’évaluation) entrave I’affectation en
garantie optimale de la propriété intellectuelle. Nous conclurons qu’il n’existe aucune preuve a
I’appui de la perception selon laquelle les financiers s’opposeraient tout particulierement a
I’affectation en garantie de la propriété intellectuelle, indépendamment du défi en matiére
d’évaluation. Quant au probléme d’évaluation, il ne fait aucun doute que la propriété
intellectuelle comporte en soi des difficultés. Toutefois, de telles difficultés varient grandement
selon le contexte. Les DPI dont la valeur économique a été etablie par la réputation du réalisateur
ou par un rendement antérieur adéquat peuvent étre aussi « fiables que des maisons » lorsqu’ils
sont affectés en garantie pendant leur durée de vie juridique. Par contre, pour de jeunes
entreprises pour lesquelles I’accés au crédit concurrentiel est essentiel, I’évaluation peut
constituer un veéritable obstacle, notamment lors de I’étape de développement critique. Dans une
large mesure, de telles difficultés ne peuvent étre résolues par une intervention gouvernementale
ou juridique formelle, en raison de la nature méme des DPI. Il serait plus pratique et efficace
d’apporter des améliorations au niveau de I’expertise et de I’expérience des spécialistes de
I’évaluation. Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas repenser certaines caractéristiques du droit de
la propriété intellectuelle : il faut se demander si leurs avantages percus compensent les
incertitudes créées au niveau de I’évaluation. A cet égard, nous présentons plusieurs exemples de

réformes possibles.

Quoi qu’il en soit, I’existence d’un défi en matiére d’évaluation ne veut pas dire qu’il soit
impossible d’agir quant au deuxieme obstacle percu a I’affectation en garantie optimale de la
propriété intellectuelle. Le présent rapport conclut qu’il y a possibilité et nécessité d’agir
relativement au risque inhérent au cadre juridique qui régit actuellement le credit garanti fondé
sur les DPI. Les mesures entreprises a cet égard meneront plus rapidement a I’élaboration de

pratiques d’évaluation améliorées.



La partie suivante du présent rapport abordera en plus de détails les défis en matiere d’évaluation.
La partie 3 décrira les lacunes qui existent actuellement au niveau du droit et de la pratique. La
partie 4 offrira un survol général des stratégies de réformes possibles, tandis que les parties 5 et 6
se pencheront en detail sur la mise en ceuvre, les avantages et les inconvénients des deux
stratégies principales. Par la suite, la partie 7 traitera de certaines questions liées aux licences de
propriété intellectuelle qui s’appliquent a toute stratégie de réforme. La partie 8 abordera
brievement certaines préoccupations en matiére d’exécution, tandis que la partie 9 présentera les

conclusions du rapport.
1.2 Droits de propriété intellectuelle fédéraux ou provinciaux

Avant d’examiner les difficultés pratiques et juridiques liées a I’affectation en garantie de la
propriété intellectuelle, nous devons préciser ce que nous entendons par I’expression « droits de
propriété intellectuelle ». Pour les fins du présent rapport, les droits de propriété

intellectuelle relévent soit de la compétence législative fédérale (« DPI fédéraux »), soit de la

competence législative provinciale (« DPI provinciaux »).

Les DPI fédéraux comprennent les brevetsE,I les droits d’auteurE,| les marques de commercg, les

dessins industrieIsE! les topographies de circuits intégrésEIet la protection des obtentions

?Le droit des brevets reléve expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(22) de la
Loi constitutionnelle de 1867 (« les brevets d’invention et de découverte »). Le droit canadien des brevets est énoncé
dans la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4.

3L_es droits d’auteur relévent expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(23) de la
Loi constitutionnelle de 1867 (« les droits d’auteur »). La loi canadienne régissant le droit d’auteur est énoncée dans
la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

*La compétence fédérale en matiere de marques de commerce est fondée sur les pouvoirs du Parlement se
rapportant a la réglementation du trafic et du commerce. La loi canadienne régissant les marques de commerce est
énoncée dans la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.

*La protection des dessins industriels est prévue par la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, ch. 1-9.

®a protection des topographies de circuits intégrés est prévue par la Loi sur les topographies de circuits
intégrés, L.C. 1990, ch. 37.

-5-



végétalesEI. Chaque catégorie est régie par une loi fédérale distincte. 1l importe de souligner que
toutes les lois fédérales en matiere de propriété intellectuelle prévoient I’établissement de
registres de droits de propriété. Dans le cas des brevets, des dessins industriels, de la protection
des obtentions veégétales, des topographies de circuits intégrés et des marques de commerce
enregistrées, I’enregistrement est une condition préalable a la protectionE! Un droit d’auteur non
enregistré se voit conférer la méme protection que les droits d’auteur enregistres —
I’enregistrement se rapporte a la preuve du droit de propriété et aux cessions — et les droits
d’auteur non enregistrés sont nombreux et importantsE.I Comme nous le verrons ci-dessous, les
divers types de DPI se distinguent principalement, sur le plan fonctionnel, par la présence ou

I’absence d’un registre fédéral de droits de propriété.

Les DPI provinciaux ne peuvent étre aussi facilement définis. Ils ne sont habituellement pas creés
ni réglementés par une loi ou un code provincial particulier et découlent plutdt d’une loi
provinciale d’application générale. Soulignons, par exemple, les secrets commerciaux et les
renseignements confidentiels, les droits de la personnalité, les droits liés au nom de domaine et
les marques de commerce non enregistrées utilisés au palier provincialjﬂ. Dans une certaine
mesure, la définition des frontiéres exactes des DPI provinciaux est subjective. Heureusement,

pour les fins du présent rapport, il n’est pas nécessaire d’établir un inventaire précis. Pour des

"La Loi sur la protection des obtentions végétales, L.C. 1990, ch. 20 assure la protection de nouvelles
variétés de plantes appartenant a des catégories prescrites.

8\/oir la Loi sur les brevets, art. 10 et 50; la Loi sur les marques de commerce, art. 16; la Loi sur les dessins
industriels, art. 10; la Loi sur la protection des obtentions végétales, art. 27; la Loi sur les topographies de circuits
intégrés, art. 3.

%En outre, I’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce est essentiellement une codification du droit
relatif au délit de substitution. Bien que sa constitutionnalité ait été mise en doute pendant longtemps, elle a été
confirmée par la Cour d’appel fédérale : voir Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1987), 14 C.P.R.
(3d) 314 (C.A.F.).

10 . L T . .
La protection conférée aux marques de commerce par la Iégislation provinciale ressemble beaucoup & la

protection qui leur est accordée par la Loi sur les marques de commerce, une loi fédérale. Néanmoins, en tant que
biens grevés, les marques de commerce fédérales et provinciales sont conceptuellement distinctes. Bien qu’il semble
désormais qu’une action ne peut étre intentée en vertu du droit provincial si la marque visée est enregistrée aux
termes de la loi fédérale (voir Molson Breweries v Oland Breweries Ltd. 2002 (C.A. Ont.) LEXIS 234), une marque
peut étre protégée par la législation provinciale méme si elle n’est pas enregistrée en vertu de la Loi sur les marques
de commerce.
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motifs que nous verrons ci-dessous, les principaux défis en matiére d’évaluation et juridiques que

présente I’affectation en garantie des DPI apparaissent lorsqu’il est question de DPI fédéraux.

Parmi les six catégories de DPI fédéraux, le présent rapport traite principalement des brevets, des
droits d’auteur et des marques de commerce. Dans la pratique, ce sont la les DPI les plus
importants (bien que les principes mentionnés puissent aisement s’appliquer aux dessins

industriels, aux topographies de circuits intégrés et a la protection des obtentions végétales).

Brevets : tous les brevets sont créés par une loi fédérale, soit la Loi sur les brevets. Peu
importe les mérites d’une invention donnée, il n’existe aucune protection conférée par
brevet avant que le brevet n’ait été delivré. Pour ce faire, il faut tout d’abord que la
demande de brevet soit examinée soigneusement par le Bureau des brevets. Un brevet ne

sera délivré que si I’invention est jugée nouvelle, utile et non évidente]m.

Droits d’auteur : par opposition aux exigences relatives aux brevets, aucun processus
formel de demande n’est nécessaire pour créer un droit d’auteur. Le droit d’auteur existe

o » (« ceuvre

sur « toute ceuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale
littéraire » s’entendant notamment des programmes d’ordinateurll% aussitot qu’il est
exprimé sous forme matérielle. Les droits d’auteur non enregistrés sont nombreux et

importants.

Marques de commerce : les brevets et droits d’auteur conferent tous les deux des droits

\soir Ia Loi sur les brevets, art. 28.2, 28.3 et 2 (définition de I’expression « invention »). Il existe une
procédure d’appel a la Cour fédérale pour les demandeurs qui ne sont pas satisfaits du refus ou de I’opposition du
commissaire : ibid., art. 41.

12Loi sur le droit d’auteur, art. 5.

13Ibid., art. 2 (définition de I’expression « ceuvre littéraire »). La Loi sur le droit d’auteur protege
également les soi-disant « droits connexes », tels que le droit d’un interprete sur sa représentation. Les dispositions
de la Loi sur le droit d’auteur relatives a la cession et I’enregistrement s’appliquent également aux droits connexes
(voir I’art. 54 et la définition de I’expression « droit d’auteur » prévue a I’art. 2). Par conséquent, pour les fins du
présent rapport, les droits connexes peuvent étre assimilés aux droits d’auteur.
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sur des biens d’information. En revanche, les marques de commerce protégent
I’association entre des biens ou services particuliers et leur fournisseur en permettant a ce
dernier d’identifier ses biens ou services de fagcon exclusive, a I’aide d’une marque

particuliére.

1.3 Biens immatériels liés aux DPI

La valeur économique qu’obtient le titulaire d’un brevet, d’un droit d’auteur ou d’une marque de
commerce provient du droit de limiter et de contréler I’utilisation sans rétribution du DPI par des
tiers. Le contréle est habituellement exerce par voie de contrat de licence, en vertu duquel le
titulaire ou concédant autorise un licencié a utiliser le DPI moyennant un paiement forfaitaire
unique ou des paiements échelonnés. L’elément concédant/licencié crée sa propre série de biens
susceptibles d’étre affectés en garantie par le concédant ou par le licencié en tant que débiteurs.
Bien que le présent rapport mette I’accent sur les DPI fédéraux, il traite également de

I’affectation en garantie de tels droits connexes.

Quant au concédant, il obtient des avantages contractuels de ses accords de licence, notamment
les paiements de redevance que lui doivent les licenciés. Les avantages peuvent étre affectés en
garantie séparément ou avec les droits du concédant contre le licencié, ou avec le DPl1 méme.
Pour le licencié, les biens grevés comprennent la valeur découlant de son droit d’utiliser la

propriété intellectuelle conformément aux conditions du contrat de licence.

Il est possible d’élaborer des accords de licence plus complexes. Le titulaire/concédant pourrait
accorder a un licencié de premier niveau le droit d’utiliser le DPI et d’accorder des sous-licences
aux utilisateurs finaux. En vertu de tels accords, les biens grevés du licencié de premier niveau
pourraient comprendre non seulement la valeur de ses droits en vertu de la licence, mais aussi la
possibilité de grever séparément le flux de recettes découlant de ses accords de sous-cession de
droits de licence avec les utilisateurs finaux. Par souci de simplicité, nous conserverons la

structure simplifiée comportant concédant/titulaire et licencié/utilisateur final, puisque les
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questions fondamentales demeurent inchangées, méme lorsqu’il existe une série de licences.

Le droit du debiteur ou titulaire d’intenter une action en dommages-intéréts pour atteinte a la
propriété intellectuelle constitue en soi une source de biens grevés potentiellement importante. A
notre avis, un tel bien immatériel connexe serait mieux réglementé par le droit général des
opérations garanties, a la maniere des paiements de redevance et des licences. Toutefois, les lois
sur les sOretés mobiliéres excluent présentement tout bien grevé prenant la forme d’un droit de
poursuite en responsabilité délictuelle (mais non, est-il permis de penser, les gains découlant
d’une telle poursuite). L’exclusion pourrait viser, du moins partiellement, les causes fondées sur
une atteinte a la propriéte intellectuelle. Nous soutenons les recommandations antérieures (voir
Cuming et Walsh) visant I’élimination de I’exclusion. Une telle réforme permettrait aux
créanciers prenant une sdreté sur la propriété intellectuelle de se fier au cadre juridique général

des sdretés mobiliéres.

2 Défis en matiere d'évaluation

2.1 Introduction

L’inertie culturelle est parfois invoquée comme motif expliquant la réticence des institutions
financiéres traditionnelles a accorder un financement axe sur les DPI. Toutefois, si I’on se fonde
sur les recherches précédemment commanditées par la Commission, il n’y a aucune raison de
croire que I’affectation en garantie des DPI subit le contrecoup d’une méconnaissance
irrationnelle de la valeur des DPI de la part des institutions financiéres. En effet, malgré les
obstacles juridiques, I’émergence de techniques de crédit specialisées et axées sur les DPI dans

U

certains secteurs, notamment celui du financement des films, fait valoir le contraire™. Ainsi,

14Voir, dans Townend, la discussion portant sur le financement des films au Royaume-Uni. Pour une
discussion portant sur le financement des films aux Etats-Unis, voir la déclaration de Fritz Attaway, premier vice-
président des affaires du Congres et chef du contentieux de la Motion Picture Association of America (MPAA),
présentée dans le cadre de I’Intellectual Property Security Registration: Hearings Before the House Subcomm. on
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toute tentative visant a obtenir un accés amélioré au crédit par voie de sensibilisation des préteurs

a I’égard des possibilités dont ils disposent n’est pas susceptible de porter fruit.

Cependant, bien que les institutions financieres puissent étre habituellement sensibles aux
possibilités d’affectation en garantie que présentent les DPI, les recherches précédemment
commanditées par la Commission identifient certains défis d’évaluation inhérents qui pourraient
expliquer pourquoi I’on considere souvent que les préteurs sont plus prudents a I’égard du
financement axé sur les DPI qu’a I’endroit du financement garanti par la valeur de biens plus
traditionnels. Le présent chapitre énumeére et explique de tels défis. Nous les qualifions

d’« inhérents » parce qu’ils découlent des principes de fond et de procédure du droit de la
propriété intellectuelle. Selon nous, de tels principes, a quelques exceptions pres, ne peuvent étre
modifiés sans que ne soient inddment compromis les objectifs et politiques d’intérét public du

droit de la propriété intellectuelle.

2.2 Durée de vie juridique limitée

La protection juridique conférée aux DPI se fonde sur la théorie selon laquelle la rétribution
économique fournit un incitatif aux inventeurs et artistes potentiels. Toutefois, une telle
protection doit étre soupesée au regard de I’intérét public pour le libre accés au capital
intellectuel accumulé des connaissances humaines, afin de favoriser des cycles d’innovation
supplémentaires. On obtient un équilibre entre les deux politiques en limitant la durée de vie
juridique des brevets et des droits d’auteur. Lorsque la vie juridique d’un DPI prend fin, les
connaissances tombent dans le domaine public et peuvent étre exploitées par quicongue sans

obstacle juridique.

Dans le cas des brevets, une fois un brevet délivré, la durée du monopole du breveté sur I’objet

Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 106th Cong., 1% Sess. (24 juin 1999) et
disponible a http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju62500.000/hju62500_0f.htm, a la p. 62. Voir aussi,
dans Mann, la description du role des créances garanties dans le développement des logiciels et le financement de
I’acquisition de logiciels.

-10-



16l 1

du brevet ™ est limitée a vingt ans a compter de la date de dépbt de la demande™, sous réserve du

1

paiement de taxes périodiques™. La durée du droit d’auteur est plus longue : le droit d’auteur

subsiste pendant la vie de I’auteur, puis jusqu’a la fin de la cinquantiéme année suivant celle de
son décésjEl. Cependant, lorsque I’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur, ce droit revient
aux héritiers de I’auteur 25 ans aprés son déces et ce, malgré toute cession antérieure a un

i

deuxieme titulaire™.

Les marques de commerce ne sont pas assujetties a une durée de vie juridique établie a I’avance.
L’enregistrement en vertu de la Loi sur les marques de commerce protége une marque pendant
une peériode initiale de 15 ans et peut étre renouvelé pour une période indéterminée. Toutefois, la
marque de commerce disparait si elle est abandonnée par son titulaire ou si, comme nous le
verrons ci-dessous, elle perd son caractere distinctif. Puisque la durée de vie juridique des
marques de commerce dépend donc d’une surveillance soigneuse et continue de la part du
titulaire, les marques de commerce sont elles aussi susceptibles d’avoir une durée de vie
juridique limitée qui doit étre prise en compte par les préteurs lors de I’étape initiale de

I’évaluation.

2.3 Durée de vie économique limitée

Les DPI ont une durée de vie économique limitée qui peut étre beaucoup plus courte que leur

durée de vie juridique : [TRADUCTION] « De par sa nature méme, la propriété intellectuelle

met I’accent sur I’innovation; par ailleurs, puisqu’il est question d’un monopole accordé pour

13 i sur les brevets, art. 42 : « Tout brevet accordé en vertu de la présente loi [...] accorde [...] au breveté
[...] le droit, la faculté et le privilege exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre a d’autres, pour qu’ils
I’exploitent, I’objet de I’invention [...] ».

'®1bid. aux art. 43 et 44. La durée s’applique aux brevets demandés aprés le 1* octobre 1989.
Yibid. a I’art. 46.
18, . -
Loi sur le droit d’auteur, art. 6.
Yibid. a I’art. 14.
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favoriser d’autres innovations, I’évaluation de la propriété intellectuelle pose le probléeme
fondamental suivant : la propriété intellectuelle peut ne plus avoir aucune valeur si elle devient

Al

obsoléte sur le marché”™ ». Certaines formes de DPI deviennent obsolétes plus rapidement que
d’autres. Par exemple, les logiciels informatiques qui [TRADUCTION] « mettent en ceuvre des
technologies de pointe peuvent devenir fatalement inférieurs a de nouveaux produits en tres peu

de tempszn».

Puisque la valeur réalisable d’un DPI peut étre négligeable lorsque le débiteur fait défaut et que
le créancier cherche a faire exécuter sa garantie, les préteurs doivent pouvoir anticiper dans
quelle mesure un tel risque afflige les DPI d’un emprunteur et rajuster la valeur des biens grevés
en conséquence. Méme lorsque les circonstances de I’heure donnent a penser qu’un rendement
profitable est probable, la durée de vie pratique d’un DPI demeure partiellement imprévisible,
puisqu’elle dépend en partie de facteurs d’avenir hors du contrdle du débiteur (par ex., des efforts
de recherche supérieurs de la part de concurrents ou des défauts de produit imprévus). Il en est de
méme pour les marques de commerce, dont la valeur peut dépendre de leur commercialisation et

des futures tendances de la mode.

2.4  Valeur idiosyncratique

Certains DPI, tels que les brevets d’une entreprise se livrant de fagon intensive a des activités de
recherche et de développement, ne disposent pas d’un marché facile. Cela ne veut pas dire qu’il
n’y a aucun marché (bien qu’une telle possibilité puisse exister). Cependant, chaque DPI est
unique dans une certaine mesure, de sorte que I’évaluation d’un tel bien est plus difficile que

I’évaluation de biens plus matériels, tels que du blé ou des télévisions, lesquels sont

20T ownend a la p. 17. Voir aussi Lipton a la p. 18 ([TRADUCTION] « De plus, certains produits
d’information, tels qu’une génération donnée de logiciels informatiques, peuvent avoir une valeur commerciale
pendant une période maximale de deux ou trois ans, que les logiciels soient ou non protégés par brevet. ») et Smith a
lap. 19 ([TRADUCTION] « La durée de vie moyenne d’un brevet est d’environ cing ans. »).

“’Mannala p. 139.
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régulierement échangés sur un marché établi. Ainsi, il en résulte une augmentation des colts
associes a I’evaluation du bien grevé et a son affectation en garantie, surtout si le DPI sert de

4

garantie principale™.

Le probléme de la valeur idiosyncratique est particulierement grave pour une nouvelle entreprise
dont la réputation reste a faire et qui a besoin de fonds au cours des premiéres étapes de son
développement. Pour de tels emprunteurs potentiels, I’accés au financement n’est essentiellement
disponible qu’aupres des institutions financiéres qui possedent I’expérience nécessaire pour
évaluer la credibilité du plan d’affaires de I’entreprise en ce qui a trait & la catégorie de propriété

intellectuelle en voie de développementZE.I

2.5  Valeur d'usage élevée ou faible valeur déterminee

La valeur des DPI est souvent beaucoup plus élevée entre les mains du débiteur qu’entre celles
d’un nouvel utilisateur. Par exemple, les brevets et droits d’auteur peuvent ne constituer que des
éléments d’un produit global dont la valeur dépend en partie du savoir-faire dont dispose le
débiteur/titulaire ou contenu dans une [TRADUCTION] « combinaison brevet-secret commercial
hybridezm». Puisque la valeur d’un DPI dépend ainsi des caractéristiques particulieres du
débiteur/titulaire, le DPI peut avoir une valeur marchande peu élevée dans le monde traditionnel
du financement garanti, ou le préteur dépend de la valeur déterminée du bien greve pour se

A

protéger contre le risque de non-paiement par le débiteur™. En cas de défaut du débiteur, les

22\/oir Smith a la p. 8 : [TRADUCTION] « Il n’existe tout simplement pas de marché actif pour la propriété
intellectuelle; la plupart du temps, lorsqu’il arrive a celle-ci d’étre échangée, les détails ne sont pas disponibles au
public [...] L exigence en matiére de comparabilité constitue un obstacle important a I’utilisation de I’approche du
marché pour la propriété intellectuelle. De par sa nature, la propriété intellectuelle a tendance a étre unique, de sorte
que les ventes d’éléments de propriété intellectuelle similaires sont trés difficiles a trouver ».

23Voir, par ex., Mann a la p. 155.
24Smith 4 la p. 25; voir aussi McFetridge a la p. 4.

22\/oir Liptonalap. 22 : [TRADUCTION] « Les préteurs devraient aussi savoir que la nature de la
propriété intellectuelle se distingue de celle de la plupart des formes de biens matériels, en ce sens que plusieurs
formes de propriété intellectuelle ne prendront leur essor qu’entre les mains de leurs réalisateurs ».
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seuls acheteurs susceptibles de s’intéresser a une liquidation sont les concurrents du débiteur,
lesquels possedent sans doute déja leur propre propriété intellectuelle et sont disposés a acquérir
le DPI, si ce n’est que pour empécher que celui-ci ne tombe entre les mains d’un concurrent

renaissant

Une difficulté similaire limite la valeur de prét d’un élément de propriété intellectuelle acquis par
un débiteur aupres de son titulaire. Dans plusieurs cas, la valeur d’usage de la propriété
intellectuelle au sein de I’entreprise du débiteur dépend du soutien a I’entretien et des conseils
techniques continus du titulaire/réalisateur. Un exemple évident est celui du soutien continu qui
comprend les mises & jour nécessaires au maintien de la valeur du logiciel. A moins que le
créancier garanti ne réussisse a forcer le titulaire/réalisateur a fournir de tels services auxiliaires a
un nouvel utilisateur, la valeur déterminée de la propriété intellectuelle est considérablement

diminuée.

Dans la mesure ou la valeur des DPI dépend des services spécialisés continus du titulaire, la
valeur de prét du flux de recettes que doivent les utilisateurs finaux au titulaire/débiteur est
également diminuée. Une fois que le débiteur en défaut n’est plus en affaires et que le soutien a
I’entretien n’est plus assuré, les utilisateurs finaux peuvent soutenir que le manquement a
I’obligation de fournir un soutien a I’entretien les libére de leur obligation de verser des

1

paiements continus?t.

2.6 Validité ou exécution incertaine

28\/oir Rutenberg a la p. 5 : [TRADUCTION] « Afin de démontrer qu’un nouveau titulaire pourra réaliser
le plein potentiel du DPI, I’équipe des ventes doit créer une « lIégende » expliquant pourquoi les possibilités au sein
de la division ont été restreintes par I’entreprise [...] On ne peut vendre les brevets qu’en déclarant aux acheteurs que
les gestionnaires précédents étaient incompétents (les brevets sont probablement encore valides et les perspectives de
marché encore bonnes ».

2"\/oir Mann a la p. 141.
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La capacité du titulaire d’extraire la valeur économique de ses DPI dépend de sa capacité de
contréler I’utilisation et la vente des droits par des tiers. Or, pour des motifs qui varient selon
qu’il est question de brevets, de droits d’auteur ou de marques de commerce, la validité juridique

et I’execution des droits n’est pas toujours prévisible.

Brevets

Méme apres qu’un brevet ait été délivré, sa validité peut étre contestée devant les tribunaux a
tout moment pendant sa durée de vie et pour tout motif valable qui aurait permis au Bureau des
brevets de refuser de délivrer le brevet lors de la demande initiale, a savoir I’absence de
nouveauté ou d’utilité ou I’évidence de I’invention. Puisqu’il n’est pas rare que I’invalidité soit
invoquée avec succes comme moyen de défense contre une action en contrefacon de brevet, la
valeur de prét des brevets du débiteur, surtout lors des étapes initiales, doit faire I’objet d’une
2l

réduction qui tienne compte d’un tel risque™.

Marques de commerce

L’invalidité peut également étre invoquée comme moyen de défense contre une action en
contrefagcon de marque de commerce. Puisqu’une marque de commerce sert a fournir aux
consommateurs des renseignements au sujet de I’origine des marchandises associées a la marque
de commerce, celle-ci doit étre une marque « distinctive » de la source des marchandises : en
d’autres mots, il doit exister une association unique entre les marchandises et une source unique.
Si les marchandises perdent leur caractere distinctif — par exemple, si une source concurrente
fournit les mémes marchandises portant la méme marque sans opposition de la part du titulaire

A 4

de la marque™ - la marque devient invalide™. Ainsi, méme une margque de commerce

28McFetridge alap. 4.

29Voilé, par exemple, ce qui est arrivé dans le cas de la marque WATS destinée aux services
téléphoniques : voir Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1™ inst.).

0L i sur les marques de commerce, al. 18(1)b).
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initialement valide peut étre frappée d’invalidité si elle n’est pas maintenue et surveillée de fagcon
appropriée par son titulaire. Le créancier garanti doit tenir compte d’un tel risque lors de I’étape

de I’évaluation.

Par ailleurs, en raison de la condition relative au caractére distinctif, les marques de commerce ne
peuvent étre affectées en garantie de facon isolée par les créanciers garantis. Autrefois, les
marques de commerce ne pouvaient étre cédées « au brut »; en d’autres mots, elles ne pouvaient
étre cédées independamment du commerce dans son ensemble. On a jugé qu’une telle condition
restreignait indiment les pratiques commerciales. La loi prévoit désormais qu’une marque de
commerce « est transférable [...] soit a I’égard de I’achalandage de I’entreprise, soit isolément
[...]3E|». Toutefois, les tribunaux ont encore pour but ultime de protéger le consommateur. Bien
que la loi prévoie la cession « au brut » des marques de commerce, les tribunaux ont conclu
qu’elle ne garantissait pas le maintien de la validité d’une marque apres une telle cession. Par
conséquent, si une marque associee a une source est cedée de fagon isolée a une autre entreprise
qui commence a I’utiliser sur des marchandises identiques, la marque est alors associée a deux
sources (I’ancienne et la nouvelle) et peut ainsi perdre son caractere distinctif et devenir
invalideﬂ. Pour ce motif, il est risqué de prendre une sdreté sur une marque de commerce cédée
de facon isolée, puisque la réalisation par vente de la marque a un tiers, sans I’achalandage de
I’entreprise dans son ensemble, est susceptible de mener a I’invalidité de la marque. Une telle
situation n’existe pas si la marque est transférée dans le cadre d’une cession genérale des biens.
Ainsi, une slreté constituée sur des marques de commerce importantes peut constituer

I’auxiliaire précieux d’une slreté générale constituée sur I’actif global de I’entreprise débitrice.

Droits d’auteur

L’ enregistrement des droits d’auteur n’est pas une condition préalable a leur validité. Le droit

d’auteur existe aussitdt qu’il est exprimé sous forme matérielle. L’invalidité en soi n’est pas

31 i sur les marques de commerce, par. 48(1).

2\/oir, par exemple, Heintzman c. 751056 Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1" inst.).
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souvent invogquée comme moyen de défense lors d’une action en violation du droit d’auteurﬁ. I

est davantage question d’exécution incertaine. Soit le défendeur soutient qu’il n’a pas copié
I’ceuvre du demandeur (il peut étre tres difficile de prouver que I’ceuvre a été copiée, étant donné
que le droit d’auteur peut exister sur des éléments quelque peu abstraits d’une ceuvre, tels qu’un
exposé d’intrigue), soit il soutient que ce qui a été copié ou aurait été copié ne pouvait faire
I’objet d’une protection, puisque le droit d’auteur ne protege que I’expression de I’ceuvre et non
I’idée qui la sous—tend3m. L’« expression » protégée s’étend au-dela du texte littéral de I’ceuvre;
par exemple, les personnages fictifs suffisamment bien décrits et les exposés d’intrigue détaillés
peuvent étre protégés. Toutefois, les idées ou thémes plus abstraits d’une ceuvre ne le sont pas.
Les problemes d’évaluation apparaissent parce qu’il n’est pas toujours possible de prévoir, en
I’absence d’une décision judiciaire, la ligne de démarcation précise entre I’expression protégée

d’une ceuvre et I’idée ou le théme non protégé qui la sous-tend.

Les droits moraux sont susceptibles de compliquer davantage I’évaluation des droits d’auteur. La
Loi sur le droit d’auteur protége séparément les « droits moraux » de I’auteur, y compris le droit
a I’intégrité de I’ceuvre et le droit d’en revendiquer la créationgEI. Bien que les droits moraux
soient susceptibles de renonciation, ils sont incessibles. Ainsi, sans la preuve d’une renonciation
détaillée, la valeur du droit d’auteur entre les mains d’un titulaire/débiteur qui n’est pas I’auteur
de I’ceuvre est diminuée en raison de la possibilité d’une ingérence et d’un controle continus de

la part de I’auteur.
2.7 Incidence sur I'évaluation des garanties constituées sur des DPI

On peut penser que I’évaluation ne pose pas autant de problémes lorsque le préteur se fie

principalement aux paiements de redevance découlant des DPI. Aprés tout, dans un tel cas, le

Bcela dit, le manque d’originalité ou I’expiration de la durée de protection peuvent nuire a la validité du
droit d’auteur.

34Cuisenaire c. South West Imports Ltd. (1968) 57 C.P.R. 76 (C.S.C.).
35, . .
Loi sur le droit d’auteur, art. 14.1.
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bien greve est une créance monétaire. Toutefois, pour le créancier garanti, les incertitudes qui
existent au niveau de I’évaluation des DPI ont une incidence sur la question de savoir si les
redevances futures susceptibles de découler des DPI seront suffisantes pour amortir pleinement
I’obligation garantie (ou la valeur des titres a émettre lorsqu’il y a cession des redevances dans le
cadre d’une titrisation des paiements de redevance garantis par des DPI). Par opposition aux préts
garantis par des biens réels ou personnels, en vertu desquels le débiteur verse habituellement une
somme mensuelle établie, les redevances liées a la propriété intellectuelle dépendent souvent des
ventes. Celles-ci peuvent varier grandement et de fagon imprévue, par exemple si un groupe
tombe dans I’oubli ou si un brevet est déclaré invalide ou est supplanté par un meilleur produit.
Dans le cas des brevets, I’obligation de verser des paiements de redevance peut prendre fin si le

brevet est par la suite jugé invalide.
2.8 Solutions possibles
2.8.1 Introduction

La mesure dans laquelle les défis d’évaluation inhérents identifiés ci-haut rendent moins
attrayants, aux yeux des créanciers garantis, la propriéeté intellectuelle affectée en garantie, peut
varier considérablement d’une transaction a I’autre. Par exemple, certains DPI, tels que les
brevets sur des produits pharmaceutiques « vedettes » ou les droits d’auteur sur un film
populaire, posent peu de problémes d’évaluation en raison de leur rendement antérieur établi.
L exemple mentionné par Knopf 3E,| a savoir celui de I’ensemble des droits d’auteur de David
Bowie sur sa musique, démontre que les financiers peuvent également étre disposés a se fier sur
la valeur de I’ensemble des brevets ou des droits d’auteur d’un debiteur, a condition que la valeur
économique de certains éléments de I’ensemble ait déja fait ses preuves, méme si I’évaluation
des autres éléments demeure imprévisible. Dans d’autres cas encore, les préteurs peuvent étre
disposés a se fier a des garanties constituées sur la propriété intellectuelle, tout simplement en

raison de la réputation établie du créateur par rapport a des éléments de propriété intellectuelle

36Knopf alap. 4.
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similaires.

Abstraction faite des exemples ci-haut, il est évident que les DPI, en raison de leurs
caractéristiques uniques, posent souvent plus de problemes d’évaluation que les biens grevés plus
traditionnels lors de I’octroi de préts garantis. Que peut-on faire pour réduire les obstacles a la
fiabilité d’une garantie constituee sur la propriété intellectuelle que créent inévitablement les

défis en matiére d’évaluation pour les créanciers garantis?

D’apres les recherches précédemment commanditées par la Commission du droit, les problémes
d’évaluation créés par ce qui a été identifié ci-haut comme la nature « idiosyncratique » de la
propriété intellectuelle diminueront au fur et & mesure que les préteurs connaitront mieux le
domaine de la propriété intellectuelle et qu’ils acquerront des connaissances spécialisées. A notre
avis, un tel processus se déroulera de fagon naturelle, sans intervention gouvernementale
formelle, au fur et a mesure que les DPI deviendront plus importants au sein de I’actif des
entreprises débitrices3E! Par ailleurs, les recherches empiriques démontrent que les préteurs
institutionnels généraux sont de plus en plus disposés a accorder des préts garantis fondés sur les
DPI dés I’étape du développement, a condition qu’une société financiéere d’innovation soit
également présente et que la banque puisse se fier de facon informelle aux connaissances
specialisées d’une telle sociétéﬂ. L’affectation en garantie plus fréquente des DPI entrainera une
amélioration des techniques d’évaluation, ce qui permettra une utilisation plus répandue des DPI

a titre de sQretés. En d’autres mots, un « cercle vertueux » pourrait étre crég.

3"\/oir Townend a la p. 20 : [TRADUCTION] « Le développement réussi d’un marché des titres de
propriété intellectuelle dépend d’une confiance croissante du marché. Les entreprises établies doivent tout d’abord
faire adopter aux préteurs une attitude plus favorable a I’égard des risques associés au crédit garanti par la propriété
intellectuelle. Par suite d’une telle modification graduelle des attitudes, les plus jeunes et petites entreprises
profiteront de possibilités qui apparaitront alors que la confiance du marché s’accroitra et que celui-ci repoussera les
frontiéres du risque qu’il connait et est disposé a examiner. Un tel scénario se fonde sur la prédiction selon laquelle
la réforme juridique ne fera pas que créer un nouvel endroit au sein du marché ou tous les préteurs actuels, y compris
les grands préteurs traditionnels, accorderont du crédit a la totalité des entreprises riches en propriété intellectuelle,
de la plus vieille a la plus jeune. Le développement du marché se fera plutdt au fil du temps, au fur et @ mesure que
les comptables, avocats, agents de brevets et banquiers généralistes se sentiront plus a I’aise avec les nouvelles
possibilités en matiére de crédit garanti par la propriété intellectuelle ».

38,, -
Voir Mann.
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2.8.2 Reéforme de fond du droit de la propriéte intellectuelle

Toutefois, certains défis d’évaluation inhérents identifiés ci-haut ne sont pas attribuables a une
absence de connaissances spécialisées dans le domaine de I’évaluation des DPI. Ils découlent
plutdt des caractéristiques de fond ou de procédure du cadre juridique canadien régissant
actuellement les DPI et les droits connexes. Bien que la modification de ces caractéristiques
puisse réduire les incertitudes au niveau de I’évaluation des biens grevés, une telle mesure doit
étre soupesée au regard de I’atteinte possible aux principes importants du droit de la propriété

intellectuelle.

Par exemple, exiger que I’enregistrement des droits d’auteur soit une condition préalable a leur
validité permettrait aux créanciers garantis de déterminer plus facilement I’existence et I’étendue
des droits d’auteur apparents d’un débiteur. Cependant, une telle exigence contreviendrait aux
obligations internationales du Canada prévues par la Convention de Berne, laquelle interdit
I’imposition de formalités comme condition préalable au droit a la protection par le droit
d’auteur. Par ailleurs, nous avons souligné ci-haut que les pressions politiques exercées par les
entreprises dans le but de faciliter les transactions commerciales portant sur des marques de
commerce avaient éventuellement mené a des modifications Iégislatives autorisant la cession
«au brut ». Toutefois, I’incidence pratique d’une telle réforme a été largement contrecarrée par
des décisions judiciaires portant qu’une marque de commerce cédée indépendamment de
I’entreprise avec laquelle elle est associée est susceptible d’étre déclarée invalide. A n’en pas
douter, une telle jurisprudence a pour effet de réduire la valeur de prét et la valeur commerciale
des marques de commerce. Cependant, elle rejoint pleinement la politique fondamentale qui
sous-tend les marques de commerce, soit celle visant la fourniture de renseignements fiables aux

consommateurs quant a la source des marchandises associées a la marque de commerce.

Certains ont fait valoir que I’on pourrait réduire les risques en matiere d’évaluation poses par

I’invalidité potentielle des brevets et des DPI similaires par I’imposition d’un délai limité au
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cours duquel la validité pourrait étre contestée. Par exemple, Townend fait valoir que
[TRADUCTION] « le développement réussi d’un marché des titres de propriété intellectuelle
nécessite un examen détaillé avant I’enregistrement ou la création du droit et, par la suite, un
délai limité au cours duquel la validité de la propriété intellectuelle peut étre contestée, par

exemple dans la premiére année suivant la mise en marché du produit3EI

». Cependant, un tel
régime immuniserait presque certainement plusieurs brevets invalides contre toute contestation.
Il est trés peu probable que les effets économiques défavorables liés a la protection de monopoles
injustifiés soient contrebalances par les avantages liés a I’amélioration de I’acces genéral au
crédit garanti fondé sur les DPI. On pourrait s’attaquer de fagcon moins dramatique au probléme
de I’invalidité en affectant des ressources supplémentaires a I’examen initial des demandes de
brevet par le Bureau des brevets, en vue d’améliorer la qualité des brevets délivrés. Toutefois, il
n’est pas du tout certain qu’une telle mesure soit rentable, puisque le processus d’examen plus
rigoureux s’appliquerait méme aux brevets qui ne sont jamais affectés en garantie ou qui ne font

jamais I’objet d’une contestation.

Cela ne veut pas dire qu’aucun changement au droit de la propriété intellectuelle et aux
institutions ne pourrait aider & réduire I’incertitude au niveau de I’évaluation sans avoir une
incidence défavorable importante sur I’intégrité de la politique juridique en matiére de propriéeté
intellectuelle. Par exemple, comme nous I’avons souligné ci-haut, lorsque I’auteur est le premier
titulaire du droit d’auteur, ce droit revient aux héritiers de I’auteur 25 ans aprés son déces et ce,

4

malgré toute cession antérieure™. Les principes stratégiques qui sous-tendent une telle régle ne
sont pas clairs, méme si les risques que comporte la regle pour la prévisibilité de la durée de vie
juridigue du droit d’auteur d’un cessionnaire/débiteur ont une incidence défavorable sur la valeur

du droit d’auteur comme bien grevé.

Une réforme juridique pourrait également réduire les risques associés a I’évaluation sans nuire a

39Townend a la p. 22.

Ovoir Spring-Zimmerman et al. a la p. 6, ou I’auteur indique qu’il s’agit la d’une préoccupation pour les
créanciers garantis. L’effet est probablement modeste.
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la politique fondamentale en matiere de propriété intellectuelle. L’incessibilité des droits moraux
pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur de prét de la propriété intellectuelle entre les
mains d’un cessionnaire ou débiteur parce que le maintien du contrdle par I’auteur réduit la
valeur déeterminée du DPI en cas de défaut du debiteur. Il est difficile de prévoir les risques
associés a I’évaluation qui en résultent, puisque les circonstances dans lesquelles les droits
peuvent étre exerces sont également assez imprévisibles. De telles difficultés peuvent étre
atténuées par I’obtention d’une renonciation aux droits moraux de la part de I’auteur. Par ailleurs,
il est pratique courante d’exiger une renonciation au moment d’obtenir la cession originale de la
part de I’auteur“[.I A cet égard, la Loi sur le droit d’auteur prévoit que « [I]a renonciation au
bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, a moins d’une
stipulation contraire, &tre invoquée par quiconque est autorisé par I’un ou I’autre a utiliser

4

I’oeuvre™ ». Le libellé n’indique pas si un cessionnaire ultérieur, un créancier garanti, ou
quiconque acquiert le droit d’auteur d’un créancier garanti en défaut, serait autorisé par le
titulaire a utiliser I’oeuvre de maniére a pouvoir invoquer une telle renonciation. La loi pourrait
étre modifiée de fagon a prévoir qu’a moins d’une stipulation contraire, la renonciation par
I’auteur s’étend aux cessionnaires ultérieurs, aux créanciers garantis du cessionnaire original,
ainsi qu’a tout cessionnaire ultérieur. De plus, en ce qui concerne les droits d’auteur enregistrés,
I’auteur devrait étre tenu d’indiquer au dossier son intention de conserver les droits moraux avant

de pouvoir les opposer a des cessionnaires ultérieurs et des créanciers garantis.

2.8.3 Réforme du régime des opérations garanties axées sur la Pl

Nous avons souligné que I’évaluation des DPI était susceptible de s’améliorer au fur et a mesure
que I’affectation en garantie des DPI deviendrait plus répandue; réciproguement, I’affectation en
garantie des DPI deviendra plus répandue au fur et a mesure que I’évaluation des DPI
s’améliorera. Ainsi, certains ont fait valoir que la réforme du droit régissant le financement

garanti par la propriété intellectuelle encouragera les préteurs a s’armer de pratiques d’évaluation

“Mercier a la p. 65.

2| oi sur le droit d’auteur, par. 14.1(4).
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supplémentaires. En d’autres mots, la mesure dans laquelle les risques juridiques font augmenter
les codits associes au crédit fondé sur les DPI empéche indirectement I’élaboration de techniques

d’évaluation. Voici ce qu’a souligné Townend :

[TRADUCTION]

[...] si la loi était modifiée [...] pour réduire les complexités liées a la création de
garanties, le marché pourrait alors permettre une titrisation plus répandue.
Réciproguement, si I’affectation en garantie d’un plus grand nombre d’éléments de
propriété intellectuelle était acceptée par un plus grand nombre de préteurs, une réduction
supplémentaire des complexités de la loi et une plus grande transparence des regles
seraient nécessaires. Cela permettrait a des étrangers de gérer le risque en se fiant
principalement aux instruments de garantie et a la fiabilité de la loi plut6t qu’a des tiers.
Voila qui doit étre I’objectif principal de la réforme des lois sur les siretés, afin que soit
créé un milieu juridique dans lequel I’obtention d’une sireté grevant la propriété
intellectuelle se produit aussi souvent que I’obtention dﬁme sreté constituée sur des
maisons au sein du marché de I’immobilier résidentiel.

Cela dit, il faudrait souligner que la réforme du systeme juridique n’est pas susceptible
d’entrainer une utilisation répandue du crédit fondé sur les DPI, en raison des problémes
d’évaluation qui sont, dans une certaine mesure, propres aux DPI. Toutefois, au fur et a mesure
que les DPI représenteront une part plus importante de I’actif du débiteur, leur évaluation
s’améliorera et ils seront de plus en plus affectés en garantie. De plus, la réforme du systeme
juridique pourrait mener indirectement a des pratiques d’évaluation améliorées et entrainer

directement une réduction des frais juridiques.

2.9 Résumé et recommandations

Il n’est pas nécessaire de mettre en ceuvre des mesures gouvernementales formelles visant
I’amélioration des connaissances spécialisées des financiers se rapportant a I’évaluation de la

propriété intellectuelle affectée en garantie.

*Townend a la p. 44.
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La nature juridique et les caracteéristiques de la propriété intellectuelle entrainent, pour les
créanciers garantis, des risques en matiere d’évaluation dont la nature et I’étendue se distinguent
de celles des risques associés a d’autres types de biens. Exception faite des points énoncés dans
les recommandations énumérées ci-dessous, de tels risques ne peuvent étre atténués par une
modification des attributs juridiques de la propriété intellectuelle sans que ne soient indiment

compromises les politiques fondamentales du droit de la propriété intellectuelle.

Il faudrait réviser les principes stratégiques qui sous-tendent la régle prévoyant que si I’auteur est
le premier titulaire du droit d’auteur, ce droit revient aux heéritiers de I’auteur 25 ans apres son

déces et ce, malgré toute cession antérieure. Une telle révision aurait pour but de déterminer si la
regle est justifiée, en dépit de son incidence défavorable sur la prévisibilité de la valeur future des

droits d’auteur affectés en garantie.

L’incessibilité des droits moraux de I’auteur réduit la valeur des droits d’auteur et rend leur
évaluation plus impreévisible. Bien que les droits moraux puissent faire I’objet d’une
renonciation, la présente loi sur le droit d’auteur n’identifie pas clairement les personnes ayant le
droit de bénéficier d’une telle renonciation. Les dispositions pertinentes devraient étre modifiees
de maniére a confirmer que les cessionnaires ultérieurs et les créanciers garantis ont le droit
d’invoguer une renonciation faite au profit d’un cessionnaire antérieur, a moins d’indication
contraire. En ce qui concerne les droits d’auteur enregistrés, on pourrait aussi examiner une
modification a la loi prévoyant que I’enregistrement de I’intention de I’auteur de conserver les
droits moraux est une condition préalable a leur opposabilité a des cessionnaires ultérieurs et des

créanciers garantis.

3 Incertitudes au niveau de la pratique et du droit relatifs aux sGretés constituées sur

des DPI
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3.1 Probleme

Le droit relatif aux sretés constituées sur des DPI fédéraux est tres incertain. Bien que toutes les
lois fédérales en matiere de propriété intellectuelle prévoient I’établissement de registres de
droits de propriété, elles ne visent pas a faciliter I’affectation en garantie des DPI. Aucune des six
lois fédérales en matiere de propriété intellectuelle ne traite expressément des aspects du droit de
la propriéte intellectuelle se rapportant au financement garanti. Leur application aux sdretés ne
découle que des dispositions fédérales prévoyant la cession ou le transfert du type de DPI
applicable ainsi que I’établissement de registres fédéraux de propriété intellectuelle visant
I’enregistrement du droit et de son transfert*. Bien que I’incidence des dispositions fédérales
relatives a la cession et a I’enregistrement sur les sretés ait fait I’objet d’une analyse détaillée,
celle-ci ne permet pas de tirer de fermes conclusions“EI. Au contraire, il y a un consensus général,
voire universel, selon lequel il existe une incertitude fondamentale a I’égard de I’ensemble des
questions de base concernant I’incidence des dispositions fédérales sur les sdretés et le rapport

entre les systémes fedéraux et provinciaux.

La premiere chose que doit faire tout créancier se fiant a une garantie constituée sur la propriété
intellectuelle consiste a identifier I’existence, la nature et I’étendue des DPI du debiteur. Le
probleme peut sembler simple, puisqu’il existe des registres fédéraux permettant d’enregistrer la
cession et le transfert des six catégories de DPI fédéraux. En réalité, en raison du libellé actuel
des lois féderales, le registre fédéral n’est pas un indicateur fiable du droit incontestable du
débiteur sur le DPI applicable. Premiérement, en vertu de trois lois fédérales en matiere de
propriété intellectuelle (y compris la Loi sur les marques de commerce), I’enregistrement n’est

pas une condition préalable a la validité d’un transfert ou & son opposabilité a des tiers. 1l s’ensuit

L oi sur le droit d’auteur, par. 27(1) et art. 57; Loi sur les brevets, par. 50(1) et art. 51; Loi sur les
marques de commerce, par. 48(1); Loi sur les dessins industriels, par. 13(1); Loi sur la protection des obtentions
végétales, par. 31(1); Loi sur les topographies de circuits intégrés, par. 7(1) et art. 21.

0utre les documents rédigés par Wood, Spring-Zimmerman et al., Knopf, Adams et Takach et Duggan
pour la conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir », voir aussi Cuming et Wood; Wood (2002); Mercier
et Haigh; et Gold.
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gu’un créancier garanti ne peut utiliser les résultats d’une recherche dans les registres comme
garantie contre le risque que le débiteur, bien qu’en apparence le titulaire ou cessionnaire inscrit
au dossier, se soit précédemment départi du DPI applicable. Tant et aussi longtemps que la
cession antérieure non enregistrée est conforme aux exigences relatives au transfert valide en
vertu de la loi fédérale applicable, le titre acquis par le destinataire du transfert intermédiaire non
enregistré I’emporte4E! La pratique actuelle en matiere d’« enregistrement » des sOretés ne fait
qu’ajouter a la confusion. Le registraire des marques de commerce inscrira une note au dossier
indiquant qu’il a recu un contrat de sdreté qui semble viser la marque de commerce en question,
mais une telle pratique n’est pas consacrée par la loi et ses effets ne sont pas clairement définis.
Par ailleurs, on ne sait pas si I’inscription de la note peut entrainer une présomption de
connaissance ni si le défaut d’enregistrer un contrat de sGreté d’une telle fagon peut équivaloir a
de la fraude de la part des parties subséquentes“E.I A fortiori, les droits de préference entre, d’une
part, les sOretés provinciales constituées sur une margque de commerce enregistrée et, d’autre part,
les sUretés fédérales enregistrées selon la pratique du Bureau des marques de commerce décrite

ci-haut, sont incertains au point d’étre presque hypothétiques.

Les trois autres lois fédérales en matiére de propriété intellectuelle, y compris la Loi sur les
brevets et la Loi sur le droit d’auteur, prévoient une protection un peu plus étoffée contre les
risques associés aux cessions antérieures non enregistrées. En vertu de ces lois, une cession non
enregistrée est inopposable au cessionnaire ultérieur qui n’en était pas informé et qui s’enregistre
en premier. Par conséquent, si la cession en vertu de laquelle le débiteur a acquis le titre est
enregistrée et s’il existe une chaine de titres compléte qui remonte au titulaire original, le
créancier garanti peut habituellement se servir du dossier au registre comme indicateur fiable du
titre du débiteur/cessionnaire. Cependant, I’enregistrement ne garantit pas a coup sdr I’obtention
d’un droit de préférence par rapport a un cessionnaire antérieur non enregistré. Le cessionnaire

qui s’enregistre en premier doit le faire sans avoir été informé d’une cession antérieure non

*Wood 4 la p. 4.

47Spring-Zimmerman a la p. 20; Knopf a la p. 50 et suivantes.
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4]

enregistrée™. La condition relative a la connaissance de fait crée une certaine incertitude
résiduelle puisque son application dépend des connaissances subjectives du

débiteur/cessionnaire.

En outre, I’enregistrement en vertu des lois ci-haut ne garantit pas nécessairement que le titre du
cessionnaire enregistré I’emportera sur une cession ultérieure du méme cédant. Les tribunaux ont
conclu que I’enregistrement ne créait pas de droit de préférence positif“E! L’enregistrement
empéche un cessionnaire antérieur non enregistré de jouir d’un droit de préférence par rapport a
un cessionnaire ultérieur qui s’enregistre sans avoir été informé de la cession antérieure.
Toutefois, I’enregistrement ne crée pas de droit de préférence positif fondé sur I’ordre
d’enregistrement de maniére a empécher un cessionnaire ultérieur de profiter d’une exception a
un tel droit en vertu des principes généraux du droit des biens autrement applicables.
Malheureusement pour le créancier garanti, par application d’une autre loi, le titre du débiteur
enregistré au palier fedéral risque d’étre invalide par une cession ultérieure a un cessionnaire

différent.

Par ailleurs, il n’est pas certain que les « cessions » comprennent les transactions qui entrainent la
création d’une sdreté. Si les dispositions relatives a I’enregistrement s’appliquent aux
transactions créant une sdreté, il est probable (mais pas certain) que la forme de la transaction
soit importante et que seuls les contrats de sdreté qui comprennent un transfert de titre puissent
faire I’objet d’un enregistrement au palier fédéralﬂ Il se peut que plusieurs formes courantes de

contrat de slreté permettent difficilement de déterminer s’il y a transfert de titre et, par

*B\/oir Wood a la p. 4 et suivantes. La condition exigeant que le cessionnaire ultérieur n’ait pas été informé
est expressément prévue par la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur la protection des obtentions végétales et a été
introduite par interprétation large dans la Loi sur les brevets par la chambre d’appel de la Cour supréme de I’ Alberta
dans Colpitts v. Sherwood [1927] 3 D.L.R. 7. L arrét Colpitts rejoint I’arrét United Trust Co. c. Dominion Stores
Ltd., [1977] 2 R.C.S. 915, dans lequel la Cour supréme du Canada a conclu a I’application de la doctrine de la
connaissance de fait en I’absence d’une disposition législative contraire.

*\/oir la décision controversée rendue a cet effet par la Cour fédérale dans Poolman c. Eiffel Productions
S.A (1991), 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F. 1" inst.) et les commentaires dans Spring-Zimmerman et al. & la p. 26 et
suivantes et Wood a la p. 30 et suivantes.

*\Wood a la p. 4; Spring-Zimmerman a la p. 18.
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conséquent, si le contrat peut étre enregistré au palier fédéraldﬂ. Le droit de préférence entre les
sUretés enregistrées en vertu des lois fédérales et provinciales est également incertain.
L’application des lois provinciales sur les slretés semble également incertaine; par ailleurs, les

Gl

régimes provinciaux pourraient afficher certaines differences™. Si les lois provinciales

s’appliquaient, le résultat d’un différend portant sur le droit de préférence serait susceptible de

dépendre de la forme du contrat de sﬂretéSE.I

Outre une telle incertitude juridique profonde, plusieurs autres incertitudes découlent des
pratiques actuelles se rapportant aux registres. Bien que les bases de données de brevets, de droits
d’auteur et de marques de commerce soient présentement accessibles en ligne, les sources en
ligne ne sont pas suffisantes pour permettre I’exercice de diligence raisonnable associé au
financement. Aucune base de données en ligne ne garantit la divulgation de la totalité des
renseignements pertinents. De plus, les renseignements divulgués peuvent dater de plusieurs

dd

. Les renseignements concernant les contrats de sreté sont absents de la base de
EE. Tel que le souligne Knopf, [TRADUCTION] « une telle

semaines
données de brevets en ligne
incertitude n’existe pas et ne serait pas jugée acceptable au sein des autres régimes

d’enregistrement canadiens, tels que ceux se rapportant aux dépots relatifs aux biens immobiliers

ou faits en vertu des lois sur les sOretés mobiliéresdEI ».

3.2 Besoin de réforme

Ce n’est pas exagérer que d’affirmer que le droit relatif aux sdretés constituées sur des DPI

*wood, ibid.
52Wood, ibid. a la p. 26 et suivantes.
*Ibid.
54 5 .

Knopf & la p. 43 et suivantes.
*Ibid.
*®|bid., & la p. 44.
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fédéraux ne pourrait étre plus incertain. 1l faut se demander ce qui peut étre fait dans une telle

situation.

Il faut tout d’abord se demander si une réforme est nécessaire. Bien que les juristes soient
nettement insatisfaits de I’incertitude actuelle, on recommande habituellement aux préteurs
d’adopter une approche « ceinture et bretelles », en vertu de laquelle toutes les sOretés sont
enregistrées tant au palier fédéral qu’en vertu des lois provinciales. Si I’incertitude n’entraine
comme co0t supplémentaire que le double enregistrement, on peut alors soutenir que la réforme
n’est pas essentielle, surtout puisque I’enregistrement au palier provincial serait souvent exigé de
toute maniere dans le cadre d’un contrat de sdreté genéral. Les recherches antérieures ont eu
tendance a mettre I’accent sur les sources de I’incertitude juridique actuelle, en prenant pour

47

acquis que la nécessité d’une réforme allait de soi*. En tous les cas, il n’y a eu aucune tentative

visant a quantifier I’incidence d’une telle incertitude sur le codt du crédit.

Cela dit, nous pouvons au moins identifier la nature générale des colts excédentaires du présent

régime.

[TRADUCTION]

L’enregistrement d’une sireté valide constituée sur la propriété intellectuelle comporte
des incertitudes et des problemes tout particuliers, en raison de I’interaction et des conflits
possibles entre le droit fédéral et le droit provincial. A I’heure actuelle, il en résulte que
les emprunteurs qui affectent leur propriété intellectuelle en garantie peuvent s’attendre a
des colts d’emprunt plus élevés que d’habitude et a des exigences plus rigoureuses en
matiere de rapport. Dans le méme ordre d’idées, les préteurs peuvent s’attendre a un
fardeau administratif accru en raison de la surveillance des emprunteurs et a une plus
grande incertitude quant & la qualité de la sdreté obtenue auprés de I’emprunteur.”

>\/oir McFetridge a la p. 3 : [TRADUCTION] « Les pertes économiques attribuables a I’utilisation de
formes de financement moins efficaces seraient difficiles a évaluer en pratique ».

*8Robert Betteridge, « Pinning Jello To The Wall: Security Interests In Intellectual Property »,
On Record, Burnet, Duckworth & Palmer LLP, cité par McFetridge a la p. 2 et disponible a
http://www.bdplaw.com/articles/spring01/spring01d.htm.
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Il se peut également que les économies réalisées par suite d’une réforme augmentent au fur et a
mesure que le crédit garanti fondé sur la propriété intellectuelle devient une source de
financement plus importante pour les entreprises axées sur I’information. Voici ce que souligne

Knopf :

Il est possible que les pressions exercees en faveur d'une révision, ou a I'encontre de cette
derniére, soient quelque peu, voire beaucoup, asservies au temps et se rapportent a des
situations preécises. Il ressort de preuves anecdotiques que les préts fondés sur des
éléments d'actif n'étaient pas des plus importants dans les marchés boursiers tres haussiers
qui ont alimenté I'émergence des sociétés « dot com » a la fin des années 90. Cela fait
contraste avec le début des années 90, qui avaient été marquées par la récession et le
besoin de recueillir des fonds en se basant sur les éléments d'actif disponibles, parce qu'a
cette époque on s'intéressait peu au financement par actions. C'est aussi au cours de cette
période - et cela n'est peut-étre pas surprenant - que les demandes en faveur d'une réforme

Iégislative dans ces domaines a atteint son dernier point culminant.

Il semblerait donc que les demandes relatives a I'amélioration du cadre juridique
applicable a ce secteur s'intensifieront si I'état de I'économie s'aggrave et s'il y a
résurgence du financement fondé sur I'actif. Par ailleurs, les questions connexes qui se
posent dans le cas des faillites et de I'insolvabilité revétiront plus d'importance si les
temps a venir sont difficiles, surtout dans le domaine de la haute technologie, qui dépend
4

dans une large mesure de I'octroi de licences™.

Il est peu probable que la présente récession dans le secteur de la technologie soit permanente ou
que le phénomeéne « dot com » se reproduise. Il semble donc que la demande de créances
garanties augmentera au fur et a mesure que le secteur reprendra des forces. Bien que la
satisfaction d’une telle demande puisse étre retardée par des incertitudes juridiques, un certain

financement garanti fonde sur les DPI sera accordé. Au méme moment, les incertitudes qui

59Knopf alap. 80.
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étaient historiqguement sans importance seront éventuellement résolues devant les tribunaux. Le
processus sera colteux en soi. Au méme moment, certains préteurs découvriront que leurs
hypotheses étaient erronées. Des dépenses supplémentaires seront engagées alors que les préteurs

s’adapteront aux résultats, lesquels seront a tout le moins partiellement imprévus.

Bien que les avantages de la reforme du régime de sdretés constituées sur des DPI soient
difficiles a quantifier, nous sommes d’avis que le degré d’inefficacité et d’incertitude actuel est
inacceptable au sein de ce qui deviendra un domaine important du financement garanti. Un tel

point de vue refléte I’opinion répandue selon laquelle une réforme est nécessaire.

3.3  Réforme générale des registres fédéraux

Plusieurs réformes nécessaires a la mise en oeuvre d’un régime efficace de slretés constituées sur
des DPI dépendent de I’approche adoptée quant au partage des responsabilités entre les sphéres
fédérales et provinciales. Les chapitres suivants du rapport portent sur de tels aspects de la
réforme. Toutefois, peu importe I’approche adoptée, certaines réformes devront étre apportees au
systeme féderal des registres.

EIque les registres fédéraux de droits de propriété font partie intégrante

Nous verrons ci-dessous®
de I’approche provinciale en matiére de slretés constituées sur des DPI, puisqu’il faut effectuer
une analyse de la chaine de titres dans le registre fédéral de droits de propriété afin de s’assurer
de la validité d’une sdreté constituée sur des DPI, méme en vertu de I’approche provinciale. A

fortiori, I’adoption d’une approche fédérale exigera la modernisation des registres fédéraux.

Bien que des progres importants aient été faits au niveau de I’accessibilité en ligne des
renseignements contenus dans les bases de données portant sur les DPI fédéraux, de tels efforts
ont visé principalement les recherches de fond (par exemple, la recherche sur I’état de la

technique ou sur des marques de commerce similaires) et les systemes demeurent inadéquats

\soir la partie 5 ci-dessous intitulée « Approche provinciale ».
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pour I’analyse de la chaine de titres. Afin que le systeme provincial soit mis en oeuvre de fagon
efficace, les registres fédéraux de propriété intellectuelle devront faire I’objet de certaines
modifications techniques. Ainsi, il faudra mettre en ceuvre, au sein des registres fédéraux de
droits de propriété, un systeme de recherche en ligne actualisé et juridiquement fiable qui
comprend la chaine de titres compléte de tous les DPI (c’est-a-dire un systéme de recherche sur
les concédants et concessionnaires). Sinon, si le débiteur n’est pas le titulaire original de I’un ou
I’autre de ses DPI, il sera impossible de prendre en toute confiance une slreté constituée sur un
DPI fédéral du debiteur sans avoir a consacrer temps et argent dans les bureaux de I’OPIC pour

effectuer des recherches.

Des changements de nature juridique sont aussi souhaitables. Comme nous I’avons vu, la forme
du contrat de sdreté a présentement une importance pour I’enregistrement au sein du systeme
fédéral. Un systeme réformé adopterait I’approche fondée sur la primauté du fond sur la forme
qui est utilisée au sein des systemes provinciaux. Une telle mesure ne devrait pas préter a
controverse. En outre, des regles relatives au nom du débiteur devraient étre precisées afin
d’améliorer la fiabilité des recherches. Nous recommandons I’élimination de la réserve actuelle
fondée sur la connaissance réelle d’une cession antérieure par le premier cessionnaire a
s’enregistrer, ainsi que I’adoption d’une régle de priorité sans réserve fondée sur I’ordre
d’enregistrement. Une telle recommandation est conforme a la politique juridique contemporaine
qui s’applique aux registres fonciers et de biens meubles. Bien que I’octroi d’un droit de
préférence fondé sur la connaissance de fait puisse empécher des manoeuvres malhonnétes dans
certaines circonstances, il peut entrainer une multiplication des litiges en minant I’intégralité du

registredﬂ.

En dernier lieu, nous recommandons que toute licence qui équivaut essentiellement a une cession
(partielle) de droits sur des DPI soit assujettie au regime féderal d’enregistrement des droits de

propriété. Nous adoptons I’opinion répandue selon laquelle les licences exclusives sont

%1 Une discussion encore d’actualité portant sur les désavantages de la doctrine se retrouve dans le 1857
Report of the Royal Commission on Registration of Title in England, cité par le juge en chef Laskin (dissident) dans
I’arrét de principe canadien sur la question, United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd., [1977] 2 R.C.S. 915.
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fonctionnellement équivalentes aux cessions (partielles) et devraient donc étre assujetties au

régime d’enregistrement des droits de propriété.

3.4 Résumé et recommandations

A notre avis, le pouvoir lIégislatif en ce qui concerne tous les aspects des droits de propriété et de
I’opposabilite de la cession et du transfert des DPI fedéraux devrait étre exerce uniquement au
palier fédéral. L application supplémentaire de principes juridiques provinciaux autrement
applicables crée une incertitude, tant en raison du manque de coordination réfléchie entre les
regles fédérales et provinciales que parce qu’il est difficile d’identifier les lois provinciales (ou

autres) susceptibles d’interagir avec les régles fédérales.

Toutefois, pour que le droit fédéral puisse offrir une orientation certaine, fiable et prévisible, il
faut élargir les dispositions de fond concernant I’opposabilité de I’enregistrement dans les
registres fédéraux de propriété intellectuelle en vue d’obtenir un régime tout a fait complet. A
cette fin, il faudrait que les lois fédérales en matiére de propriété intellectuelle fassent I’objet

d’une réforme de maniere a prévoir ce qui suit :

(1) ’enregistrement au palier féderal de la cession ou du transfert de tout DPI fedéral est
une condition préalable absolue a son opposabilité a des tiers, méme si le DPI fédéral

n’est pas lui-méme enregistré, ce qui est souvent le cas des droits d’auteur;

(2) les cessions ou transferts successifs du méme DPI par le méme cédant sont strictement

classés par ordre d’enregistrement;

(3) toutes les licences exclusives devraient étre assujetties au régime fédéral

d’enregistrement des droits de propriéte.

-33-




La réforme des régles de fond fédérales régissant I’enregistrement et le rang prioritaire des
cessions et transferts de DPI fédéraux offrira peu d’avantages réels, a moins que les registres de
DPI fédéraux ne fassent I’objet d’une réforme importante permettant I’acces a distance peu
colteux et efficace. Puisqu’une réforme structurelle du méme type s’applique a d’autres
questions portant sur la réforme de fond, lesquelles sont abordées dans les paragraphes qui

suivent, nous n’offrirons des recommandations détaillées qu’un peu plus loin dans le rapport.

4 Stratégies de réforme possibles

4.1 Survol

Dans le présent rapport, nous prenons pour acquis que I’existence continue des registres fédéraux

de droits de propriété destinés aux DPI fédéraux impose une contrainte fondamentale aux
d

stratégies de réforme™. Nous prenons également pour acquis qu’aucun registre fédéral de droits
de propriété ne sera créé pour les DPI provinciaux (et ce, méme si la Constitution le permettait).
Les possibilités de réforme se rapportent donc au choix de la législation qui régira les slretés

constituées sur des DPI, notamment les DPI fédérauxda

. Il existe quelques variantes, puisqu’il
serait possible, en principe, de confier différents aspects du droit des slretés a différents

ensembles de droit : par exemple, la validité pourrait étre régie par le droit provincial, tandis que

%21 ne s’agit pas la d’une hypothése qui préte habituellement a controverse. 1l y a eu un certain débat sur la
question a I’égard des droits d’auteur, puisque plusieurs juridictions n’ont pas de registres de droits d’auteur (voir,
par ex., Patry a la p. 394 et suivantes) et parce qu’en raison des problémes liés a la description des biens, les registres
de droits d’auteur ne peuvent devenir aussi complets et fiables que les registres d’autres types de DPI fédéraux.
Toutefois, puisque personne ne cherche a abolir le registre de droits d’auteur au Canada, nous n’aborderons plus la
question dans le présent rapport. Si le registre de droits d’auteur était aboli, les droits d’auteur seraient alors
fonctionnellement assimilés a d’autres types de DPI provinciaux pour les fins du présent rapport; la caractéristique
clé de I’approche en matiére de financement garanti est I’existence d’un registre fédéral de droits de propriété, non
pas le fait que les sOretés sont créées en vertu de la Iégislation fédérale.

63 . o S oo A .
Nous recommandons que le droit provincial continue a régir les DPI provinciaux, méme si une approche
fédérale est adoptée a I’égard des DPI fédéraux : voir la description de I’approche fédérale ci-dessous a la partie
6.4.1.
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I’enregistrement et le droit de préférence seraient du ressort fédéral. De tels choix seront
examinés ci-dessous en plus de détails. Pour le moment, nous nous contentons d’offrir un survol

général des deux approches principales.

Une solution consisterait a exclure expressément les sretés constituées sur des DPI fédéraux et
provinciaux de la portée des dispositions relatives a la cession et I’enregistrement des lois
fédérales en matiére de propriété intellectuelle, ainsi que du contrdle fédéral de fagon générale.
En I’absence d’une loi fédérale sur les opérations garanties se rapportant aux DPI, les slretés
constituées sur des DPI seraient plutdt régies par le régime de slretés mobiliéres en vigueur dans
la juridiction ou le débiteur serait situé, en conformité avec la politique provinciale se rapportant

dd

au choix de la loi applicable™. Conformément a I’usage établi, nous qualifierons une telle
solution d’approche « provinciale » méme si, dans une certaine mesure, il s’agit la d’une fausse
appellation. Les lois provinciales ou territoriales sur les sretés mobiliéres ne s’appliqueraient
qu’aux débiteurs canadiens. Quant aux débiteurs etrangers, la législation du pays d’origine
I’emporterait. Par exemple, pour les débiteurs américains, c’est la version de I’article 9 de I’UCC

en vigueur dans I’Etat ol se trouve le débiteur qui s’appliquerait. Mé&me si les lois en vigueur

%pour le Québec, voir le C.c.Q. a I"article 3105, par. 1 et 2. Pour les provinces de common law et les trois
territoires, voir, par ex., I’alinéa 7(2)a) de la Loi sur les sliretés relatives aux biens personnels du Nouveau-
Brunswick et le sous-alinéa 7(1)a)(i) de la Loi sur les stretés mobilieres de I’Ontario. L’expression « bien meuble
incorporel » est utilisée dans le C.c.Q. et, de fagon générale, en droit civil. L’expression « bien immatériel » est plus
communément employée en common law a titre d’équivalent, bien que I’on comprenne également le terme
« incorporel ». Le terme « immatériel » est employé dans le présent document, puisqu’il refléte le mieux I’usage
populaire. En ce qui concerne les sliretés constituées sur les biens meubles matériels, la loi du lieu ou est situé le bien
grevé s’applique : pour le Québec, voir Iarticle 3102 du C.c.Q.; pour les provinces de common law et les trois
territoires, voir, par ex., I’alinéa 5(1)a) de la Loi sur les sliretés relatives aux biens personnels du Nouveau-
Brunswick et I’alinéa 5(1)a) de la Loi sur les siretés mobiliéres de I’Ontario. Il convient de souligner que les regles
pertinentes prévues tant par le C.c.Q. que par les lois sur les sQretés mobilieres traitent du choix de la loi applicable a
I’égard des questions se rapportant a la validité des slretés, a I’enregistrement et aux effets de I’enregistrement et du
défaut d’enregistrement. Les questions relatives au droit de préférence ne font pas explicitement partie du traitement
du choix de la loi applicable, sauf lorsqu’elles se rapportent aux effets de la publicité. Toutefois, dans un document
de travail récent, on recommande de remédier a une telle omission au sein des régimes de s(iretés mobilieres et
d’apporter des éclaircissements sur d’autres aspects des régimes de reglement des différends prévus par les lois sur
les sQretés mobiliéres. Voir, dans Cuming et Walsh, le commentaire portant sur les articles 5 a 8 des lois sur les
sretés mobilieres. De telles modifications apportées au C.c.Q. et aux lois sur les sQiretés mobiliéres démontreront
sans I’ombre d’un doute que la loi désignée régit non seulement les répercussions du défaut d’enregistrer une sQreté
sur son droit de préférence et le rang prioritaire des slretés enregistrées par rapport a celles qui ne le sont pas, mais
aussi le rang prioritaire d’une sQreté par rapport a d’autres droits rivaux, y compris les sliretés enregistrées et les
droits que possédent les destinataires du transfert d’un bien meuble grevé.

-35-



dans la juridiction ou est situé le débiteur régissaient les slretés constituées sur des DPI fédéraux,
la législation fédérale continuerait a réglementer les droits de propriéte enregistrés et le titulaire
inscrit au registre fédéral jouirait d’un droit de préférence par rapport a toute slreté enregistrée
par la suite au palier provincial. Autrement, la législation provinciale représenterait I’ensemble
des lois sur les opérations garanties, dans la mesure ou toute sreté enregistrée au palier
provincial jouirait d’un droit de préférence par rapport aux cessions enregistrées par la suite dans

le systeme fédéral.

La deuxiéme solution consiste en une approche fédérale se rapportant a la Iégislation sur le
financement garanti qui aurait pour effet de soustraire la propriété intellectuelle a laquelle elle
s’applique a la portée des régimes généraux provinciaux sur les opérations garanties. La
legislation fédérale régirait toutes les questions importantes, y compris celles se rapportant aux
exigences relatives a la création et la validité des slretés, a I’enregistrement et au droit de
préférence de celles-ci, au lieu de depdt approprié, ainsi qu’au mode d’exécution en cas de défaut
du debiteur. Les droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d’un droit de préférence par rapport
a tous les droits enregistrés en vertu des lois provinciales, y compris les droits enregistrés
antérieurement. Toutefois, a notre avis, la meilleure approche fédérale comporte également
certains éléments mixtes : par exemple, elle ne s’appliquerait qu’aux DPI fédéraux; la Iégislation
provinciale devrait continuer a régir les sretés constituées sur les paiements de redevance; en
dernier lieu, les droits enregistrés en vertu des lois provinciales I’emporteraient sur tous les

droits, sauf ceux enregistrés au palier fédéral.

Les prochains chapitres sont consacrés a une analyse des avantages, des inconvénients et des
défis en matiére de mise en ceuvre que présente chacune des solutions. Toutefois, en guise
d’introduction, nous voulons tout d’abord présenter une explication de certaines hypothéses de

travail générales.

4.4  Approche qualitative ou quantitative en matiére de réforme
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Les analystes fondent parfois leur préférence pour la solution provinciale sur I’efficacité de la
dd

réforme juridique™. Pourquoi investir les précieux dollars de la réforme juridique dans
I’élaboration d’une législation fédérale spécialisée sur les sretés visant un type particulier de
biens greves, lorsque la reconnaissance de la compeétence fédérale par I’adoption d’une simple
regle du choix de la loi applicable permettrait aux créanciers garantis de se fier au droit général

des opérations garanties?

Nous convenons que, toutes choses égales d’ailleurs, la réforme dont la mise en ceuvre est la plus
facile devrait étre choisie. Cependant, toutes les choses ne sont pas nécessairement égales. 1l faut
choisir la réeforme rentable la plus efficace, non pas du point de vue de la mise en ceuvre a tres
court terme, mais plutét du point de vue opérationnel a long terme. Il ne serait pas logique de
choisir une réforme de deuxiéme ordre tout simplement parce que sa mise en ceuvre a court terme

poserait le moins de problémes.

Nous devons également définir soigneusement notre point de comparaison. Nous avons déja vu
que les dispositions relatives aux droits de propriété, aux cessions et a I’enregistrement prévues
par les lois fédérales en matiére de propriété intellectuelle doivent faire I’objet d’une réforme
pour que les créanciers garantis puissent vérifier le titre d’un débiteur potentiel avec un certain
degré de confiance. Comme nous le verrons, la législation fédérale aurait besoin d’étre réformée

et modernisée méme si I’approche provinciale était adoptée. Sinon, les lacunes actuelles du

% pour le Québec, voir le Code civil du Québec, Livre dixiéme (Du droit international privé), Titre
deuxiéme (Des conflits de lois), Chapitre 2 (Du statut réel), Paragraphe 2 — Des s(retés mobilieres. Dans les
provinces de common law et les trois territoires, les principales régles de conflit de lois ont été codifiées dans les lois
sur les sretés mobiliéres : ONTARIO, 1976 (S.0. 1967, c. 73, en vigueur le 1% avril 1976, remplacée par L.O. 1989,
ch. 16, en vigueur le 10 octobre 1989); MANITOBA, 1978 (S.M. 1973, c. 5, en vigueur le 1 septembre 1978, voir
désormais L.R.M. 1987, ch. P35); SASKATCHEWAN, 1981 (S.S. 1979-80, c. P-6.1, en vigueur le 1*" mai 1981,
remplacée par S.S. 1993, c. P-6.2, en vigueur le 1* avril 1995); YUKON (O.Y.T. 1980 (2° sess.), ch. 20, en vigueur le
1% juin 1982, voir désormais L.R.Y. 1986, ch. 130); ALBERTA (S.A. 1988, c. P-4.05, en vigueur le 1* octobre 1990);
COLOMBIE-BRITANNIQUE (S.B.C. 1989, ch. 36, en vigueur le 1 octobre 1990); NOUVEAU-BRUNSWICK, 1995 (L.N.-
B. 1993, ch. P-7.1, en vigueur le 18 avril 1995); NOUVELLE-ECOSSE, 1997 (S.N.S. 1995-96, c. 13, en vigueur le 3
novembre 1997); TLE-DU-PRINCE-EDOUARD, 1998 (S.P.E.I. 1997, c. 33, en vigueur le 27 avril 1998); TERRE-NEUVE,
1999 (S.N. 1998, c. P-7.1, en vigueur le 13 décembre 1999); TERRITOIRES DU NORD-OQUEST (L.T.N.-O. 1994, ch. 8,
en vigueur le 7 mai 2001); NUNAVUT (Lois consolidées du Nunavut, en vigueur le 7 mai 2001). Pour les dispositions
particuliéres en matiére de conflit de lois prévues par les lois sur les siretés mobilieres, voir les articles 5 a 8 des lois
sur les stretés mobiliéres de I’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.

-37-



systeme fédéral mineraient les avantages des systémes provinciaux modernes. On doit garder a
I’esprit la nécessité d’une réforme compléementaire des systéemes fédéraux de registres au moment

de comparer la facilité de mise en ceuvre des approches provinciale et fédérale.

Il va sans dire qu’au moment de choisir I’orientation ultime de la réforme, il faut tenir compte de
la valeur concréte de sa mise en ceuvre. Néanmoins, pour comparer les deux solutions, nous
devons songer non pas a la législation et au systéeme de registres existants, mais plutét a la
version la plus réalisable de chaque solution. Le choix définitif d’une solution exige une
évaluation des mérites de chacune des approches et des difficultés liées a leur mise en ceuvre.
Une solution quelque peu imparfaite qui peut &tre mise en ceuvre a peu de frais peut s’avérer
supérieure a un systeme parfait qui nécessite un processus de mise en ceuvre complexe. Bien que
la décision ultime exige, dans une certaine mesure, un jugement de valeur qui dépasse la portée
du présent rapport, nous espérons fournir les points de décision pertinents qui permettront de

porter un tel jugement de valeur.

4.2  Fondement constitutionnel des propositions de réeforme

Il arrive parfois que des doutes soient exprimés quant a la portée du pouvoir constitutionnel
fédéral en matiére d’opérations garanties visant les DPI fédéraux. A notre avis, de tels doutes ne
sont pas fondés, en raison du pouvoir fédéral incontestable a I’égard des questions se rapportant
au droit de propriété et au transfert de la titularité des droits d’auteur, des brevets et des marques
de commerce fedérales. La capacité d’accorder une sdreté est I’un des droits associes a la
titularité. En cas de défaut du débiteur, I’octroi d’une sireté risque de résulter en un transfert
involontaire du droit de propriété si le créancier garanti cherche a faire exécuter sa garantie. En
d’autres mots, le pouvoir a I’égard d’un droit de propriété et de son transfert comprend
obligatoirement le pouvoir a I’égard du transfert d’une slreté ou de I’affectation en garantie du
droit de propriété. Afin d’affirmer que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour
legiférer a I’égard des siretés constituees sur des DPI fédéraux, nous devrions conclure qu’il faut

tracer une ligne constitutionnelle entre les droits de propriéte et les slretés visant un méme
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élément de propriété intellectuelle. Plus loin dans le rapport, nous démontrerons pourgquoi une
telle position n’est pas défendable au regard de I’analyse constitutionnelle des motifs qui sous-

tendent le pouvoir fédéral en matiere de propriété intellectuelle.

Au méme moment, nous ne voulons pas laisser entendre que le pouvoir législatif général des
provinces en matiére de propriété et de droits civils ne les autorise pas a légiférer a I’égard des
sOretés constituées sur des DPI. En raison de la suprématie féderale, les lois provinciales
d’application générale ne sont inapplicables que dans la mesure ou les lois fédérales régissent la
question visée. Toutefois, en I’absence de lois fédérales, I’application des régimes de slretés
provinciaux ne peut faire I’objet d’aucune objection constitutionnelle. De plus, a moins d’un
conflit direct, la doctrine du double aspect favoriserait I’application simultanée des lois fédérales
6t

et provinciales™.

Quoi qu’il en soit, en vertu d’une solution provinciale, I’application des lois provinciales ou
territoriales serait fondée (comme nous le verrons plus loin en plus de détails) sur une disposition
fédérale relative au choix de la loi applicable autorisant expressément I’application des lois du
lieu ou se situe le débiteur. La jurisprudence constitutionnelle dans le domaine du droit de la mer
établit clairement que le Parlement fédéral est compétent a I’égard de tout objet relevant de son
pouvoir constitutionnel qui se rapporte au choix de la loi applicable et qu’il peut également
incorporer par renvoi d’autres ensembles de droit dans la législation fédérale. L’une ou I’autre
des théories ci-haut, ou les deux, donnent un appui constitutionnel plus que suffisant a la solution

du choix de la loi applicable, d’un point de vue tant fédéral que provincial ou territorial.

66Voir, par ex., Mercier et Haigh a la p. 77 : [TRADUCTION] « Tant la législation fédérale en matiére de
propriété intellectuelle que les lois provinciales sur les siretés mobiliéres sont valides dans leur propre juridiction et
réussiraient a la premiere partie de I’examen si elles faisaient I’objet d’une contestation [...] Tout ce que I’on peut
affirmer, c’est que les dispositions relatives aux siretés que prévoient les lois sur les siretés mobilieres et les
dispositions relatives a I’enregistrement prévues par les lois fédérales sur la propriété intellectuelle ont un double
aspect ». Voir, de facon générale, ibid. a la p. 72 et suivantes.
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5 Approche provinciale

51 Introduction

Comme nous I’avons vu précédemment, en vertu de I’approche « provinciale », les slretés
constituéees sur des DPI fédéraux (et, évidemment, sur des DPI provinciaux) seraient plutot régies
par le régime de slretés mobiliéres en vigueur dans la juridiction ou se situe le débiteur. Dans le
cas des débiteurs canadiens, toute sdreté enregistrée au palier provincial jouirait d’un droit de
préférence par rapport aux cessions enregistrées ultérieurement dans le systeme fédéral. Dans le
méme ordre d’idées, le rang prioritaire entre les droits d’un créancier judiciaire et ceux d’un
créancier garanti ou d’un cessionnaire serait établi par la Iégislation provinciale. Ainsi, si les lois
provinciales le prévoyaient, I’enregistrement par un créancier judiciaire dans le régime de sdretés
provincial serait opposable aux cessionnaires et créanciers garantis ultérieurs. Toutefois, au
méme moment, I’intégrité du registre féderal de droits de propriété doit étre maintenue. Pour ce
faire, un droit enregistré au palier provincial doit étre subordonné a une cession enregistrée

antérieurement en vertu de la législation féderale.

La solution provinciale offre évidemment I’avantage que sa mise en ceuvre ne nécessiterait que le
minimum des ressources fédérales affectées a la réforme juridique. Elle permet également de
maintenir une stabilité juridique. La législation provinciale existante prévoit que les questions
liées aux slretés constituées sur des biens immatériels sont régies par les lois du lieu ou se trouve
le debiteur. Par conséquent, une telle solution serait conforme aux politiques juridiques
provinciales existantes et garantirait que les biens immatériels sous forme de propriété
intellectuelle soient régis par le méme droit des opérations garanties que celui qui s’applique a
d’autres biens immatériels grevés. Quant a I’inconvénient le plus évident, la solution provinciale
distingue le régime juridique de fond régissant I’octroi de slretés constituées sur des DPI
fédéraux de celui qui régit leur titularité et leur cession. La présente partie se penche tout d’abord
sur certains détails de la mise en ceuvre de I’approche provinciale et traite ensuite des problémes

créés par une telle distinction entre les sdretés et leur titularité.
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5.2 Mise en ceuvre de I'approche provinciale

5.2.1 Necessité d'une regle fédérale du choix de la loi applicable

Il serait possible de mettre en ceuvre I’approche provinciale grace a des lois fédéerales établissant
clairement que les exigences fédérales en matiére d’enregistrement ne s’appliquent pas aux droits
qui sont essentiellement des saretés. Les lois du lieu ou se situe le débiteur s’appliqueraient alors
par défaut. Toutefois, il serait préférable de mettre en ceuvre une solution provinciale par
I’adoption d’une régle fedérale du choix de la loi applicable prévoyant I’application des lois du
lieu ou se situe le débiteur. Si I’énoncé de la régle du choix de la loi applicable était laissé a la
discrétion des lois provinciales ou territoriales, il risquerait d’y avoir absence d’uniformité, ne
serait-ce qu’au niveau des détails (par ex., la définition du lieu ou se situe le débiteur). 1l serait

d2

alors possible que la loi applicable varie selon le lieu du litige™. Comme nous le verrons, en ce
qui a trait aux DPI fédéraux, un tel risque n’est pas acceptable parce que la solution provinciale

doit s’inscrire dans le cadre d’une réforme juridique limitée au niveau féderal.

5.2.2 Etablissement du rang prioritaire entre un créancier garanti et le cessionnaire du

méme DPI

Comme nous I’avons souligné, une sireté enregistrée au palier provincial doit étre subordonnée a
une cession enregistrée antérieurement en vertu de la législation fédérale. Comment une telle

regle doit-elle étre mise en ceuvre? La loi du lieu ou se trouve le débiteur devrait-elle, par défaut,

%711 convient de souligner que le Secured Transactions Law Reform Committee, dans le cadre de la stratégie
de droit commercial de la CHLC, a recommandé une harmonisation accrue des politiques relatives au choix de la loi
applicable dans son rapport de 2002. Toutefois, méme si une telle recommandation était éventuellement mise en
ceuvre, il existerait encore certaines différences au niveau des détails. Par ailleurs, méme si I’harmonisation était
parfaite, une regle fédérale serait nécessaire pour régler tout différend porté devant la Cour fédérale. Il en est ainsi
parce que la compétence de la Cour fédérale dépend de I’existence d’un ensemble de lois fédérales régissant I’objet
du différend porté devant la Cour. Pour les fins du présent rapport, nous prenons pour acquis que I’incorporation par
renvoi d’autres lois, en vertu d’une regle fédérale du choix de la loi applicable, permettrait de satisfaire a une telle
exigence. Toutefois, nous réservons a la version finale du rapport la question de savoir si une telle hypothése est
juste et, dans I’affirmative, si la compétence de la Cour fédérale serait utile ou souhaitable.
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établir le rang prioritaire, ou devrait-il y avoir une régle fédérale de fond sur la question?

La solution provinciale présente I’inconvénient que les regles de priorité générales de la
juridiction ou se situe le débiteur ne sont pas habituellement congues pour traiter d’un tel
différend. Supposons, par exemple, que le débiteur se trouve au Nouveau-Brunswick, de sorte
que la Loi sur les slretés relatives aux biens personnels de la province régit la perfection et le
rang prioritaire des sdretés. Le régime de priorité prévu par la Loi sur les siretés relatives aux
biens personnels, comme ceux qui sont en vigueur dans les autres provinces de common law,
établit le rang prioritaire entre un créancier garanti et le destinataire d’un transfert. Le rang
prioritaire dépend de I’ordre temporel de I’acquisition du droit par le destinataire du transfert et
de I’enregistrement de la sOreté. Si I’acquisition précede I’enregistrement, le destinataire du
transfert I’emporte, a condition qu’il n’ait pas connaissance de I’octroi antérieur de la sdrete par
le débiteur. Dans le cas contraire, c’est le créancier garanti qui jouit d’un droit de préférence.
Aux termes du Code civil du Québec, le résultat est plus ou moins semblable, sauf que le
destinataire du transfert jouit d’un droit de préférence par rapport a une sdreté non enregistrée,

méme s’il a connaissance de I’existence de la slreté au moment d’acquérir son propre droit.

Les regles de priorité provinciales énoncées ci-haut se fondent sur I’hypothése selon laquelle le
droit du destinataire du transfert, contrairement a celui d’un créancier garanti, ne doit pas
obligatoirement étre enregistré pour étre opposable a des tiers. Les regles ne visent pas les
situations ou les deux droits doivent faire I’objet d’un enregistrement dans des registres différents
en vertu de différents paliers législatifs. Dans la situation qui nous préoccupe, I’application des
lois du lieu ou se situe le débiteur, en vue d’obtenir la régle par défaut, empécherait un créancier
garanti de se fier a une recherche dans le registre fédéral de propriété intellectuelle pour évaluer
son rang prioritaire par rapport a un autre cessionnaire. Le créancier garanti serait lié par des
cessions antérieures dont il n’aurait pas ou ne pourrait avoir connaissance et ce, méme si les
recommandations de principe énoncées ci-haut étaient mises en ceuvre en vue d’améliorer le

systeme fédeéral des registres destiné aux cessions.
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La solution au probléme la plus logique consisterait a suppléer la regle fédérale du choix de la loi
applicable prévoyant I’application des lois du lieu ou se situe le débiteur avec une régle de
priorité établissant le rang prioritaire entre un cessionnaire et un créancier garanti d’apres I’ordre
temporel de I’enregistrement de leurs droits dans le registre fédéral de propriété intellectuelle et
le registre de biens mobiliers de la juridiction ou se situe le débiteur. Toutefois, dans le cas d’un
débiteur étranger qui n’est pas situé en Amérique du Nord, il se peut que la loi applicable n’exige
pas ni ne permette I’enregistrement des slretés. D’un point de vue pratique, il serait donc
impossible d’établir une régle selon I’ordre d’enregistrement. Pour tenir compte des deébiteurs
étrangers, la régle devrait plutdt étre rédigée selon les termes suivants (empruntés des lois sur les
sUretés mobilieres) : « le cessionnaire d’un DPI acquiert le droit, sous réserve d’une sireté
accordée par le cédant, si la cession est enregistrée dans le registre fédéral de propriété
intellectuelle aprées que le créancier garanti ait satisfait a toutes les exigences prévues par la
Iégislation de la juridiction ou se situe le débiteur pour que la slreté soit rendue opposable a des

tiers ».

5.3 Problemes liés au fardeau de recherche et attribuables aux considérations relatives a

la chaine de titres

5.3.1 Commentaires généraux

Si les droits des cessionnaires de DPI fédéraux doivent étre assujettis aux slretés acquises
antérieurement en vertu des lois du lieu ou se situe le débiteur, il s’ensuit que les cessionnaires
éventuels ont le fardeau de déterminer si le DPI qui les intéresse est ou non validement grevé
d’une sdreté en vertu de ces lois. Si le débiteur est un cessionnaire ou un licencié, ou si I’ceuvre
visée est fondée sur des créations préexistantes, le cessionnaire éventuel court également le
risque que le DPI soit greve d’une sdreté accordée par le prédécesseur en titre du titulaire

apparent immédiatﬂ. Prenons la situation hypothétique suivante :

%8pour une analyse détaillée dans un contexte américain, voir Brennan (2001a) et (2001b).
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Le débiteur, qui se trouve & I'Tle-du-Prince-Edouard, accorde une siireté constituée sur
ses biens actuels et ultérieurement acquis. Le créancier garanti enregistre sa sdreté dans
le registre des slretés mobiliéres de la province. Sans I’autorisation du créancier
garanti, le debiteur céde ses DPI a B1, qui se trouve en Ontario. B1 enregistre sa cession
dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle applicables et céde ensuite les DPI

a B2, qui effectue également un enregistrement en vertu des lois fédérales.

A moins que le créancier garanti ne soit protégé dans une telle situation, il pourrait perdre sa
sOreté par la seule faute du débiteur qui céde le bien grevé sans son autorisation. Cependant, pour
que les cessionnaires ultérieurs tels que B2 acquiérent des DPI sous réserve d’une sdreté
accordée par un prédécesseur en titre, ils devront faire davantage qu’effectuer des recherches
dans le registre de la juridiction ou le cédant immediat est situé, c’est-a-dire en Ontario. Pour se
protéger, ils devront identifier tous les cessionnaires dans la chaine de titres, établir avec
précision la juridiction dans laquelle se situe ou se situait chacun d’eux et déterminer ensuite si
une sQreté opposable a été accordée par I’un ou I’autre d’entre eux en vertu des lois de leurs

juridictions respectives.

Il n’est pas suffisant de soupeser le fardeau d’information imposé aux cessionnaires au regard de
I’objectif que constitue la facilitation du financement garanti par la propriété intellectuelle. Dans
la situation ci-haut, les créanciers garantis éventuels qui accorderaient un financement a B2

seraient tenus d’effectuer les mémes recherches pour s’assurer que les DPI visés ne sont pas déja

grevés d’une sdreté accordée par un prédécesseur en titre.

5.3.2 Debiteurs étrangers

Le probléme s’empire lorsqu’un titulaire dans la chaine de titres est situe a I’étranger. Prenons,
par exemple, les nombreux brevets canadiens délivrés a des titulaires américains de brevets.
Dans le cas d’un débiteur étranger (ou d’un prédécesseur en titre étranger), I’application de la

regle du lieu du débiteur entrainerait I’application d’une loi étrangére sur les opérations garanties
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en vue d’établir la validité d’une sreté constituée sur des DPI canadiens, le mode
d’enregistrement de la sireté, ainsi que le rang prioritaire de celle-ci par rapport a d’autres droits.
Ainsi, il se peut que des recherches doivent étre effectuées dans des registres étrangers afin
d’identifier toute sireté grevant des DPI canadiens. Tout financier voulant prendre en garantie
des brevets canadiens appartenant a un débiteur américain serait tenu d’effectuer des recherches
dans le registre prévu par I’article 9 de I’Etat ou le débiteur est situé. 1l en est de méme pour un
préteur qui traite avec un débiteur canadien s’étant vu céder un brevet par un titulaire original

ameéricain.

Qui pire est, plusieurs pays etrangers ne possedent aucun registre géneral de charges ressemblant
a ceux que prévoient les régimes provinciaux et territoriaux d’opérations garanties au Canada. Il
se peut donc qu’une charge accordée par un débiteur étranger soit tout a fait introuvable. Dans
une telle situation, quiconque traiterait de DPI canadiens ne pourrait faire mieux que de se fier a
des garanties et engagements. Il peut étre difficile d’obtenir des garanties satisfaisantes lorsque le

titulaire étranger n’est pas le débiteur, mais plutét un prédécesseur en titre du titulaire actuel.

Certes, la plupart des pays ont établi des registres de propriété intellectuelle afin de tenir compte
de I’enregistrement des slretés et des transferts de titularité de la propriété intellectuelle, le rang
prioritaire des sOretés étant alors établi entierement ou partiellement selon I’ordre
d’enregistrementGEl. Cependant, a la maniere des registres fédéraux canadiens, de tels registres ne
se limitent qu’aux DPI qui doivent étre exploités & I’intérieur des frontiéres du pays visé’™ Ils ne
sont pas congus pour tenir compte de I’enregistrement de sdretés constituées sur des DPI

canadiens.

%pour une liste indicative des registres nationaux et une bréve description de leur portée, voir Brennan
(2001a).

0 es systemes multilatéraux de Madrid et de La Haye font exception a la régle. En vertu de ces systémes,
le titulaire d’une marque de commerce ou d’un dessin industriel dans I’un des Etats membres peut faire protéger la
marque ou le dessin dans quelques-uns ou la totalité des autres pays membres en déposant un enregistrement
international unique aupres de I’OMPI. Les systemes permettent également I’enregistrement des changements de
titularité et des renouvellements (mais pas des sliretés). Pour plus de détails, consulter le site de I’'OMPI a

WWW.Wip0.0rg.
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Le reste de la présente section porte sur les solutions structurelles possibles a un tel probleme.
5.3.3 Recherche « par passerelle »

Aux Etats-Unis, un rapport du Franklin Pierce Law Centre (« rapport du FPLC ») commandité
par I’USPTO7Dpropose une approche « par passerelle » unique en vertu de laquelle une requéte
unique sur un site de recherche lancerait une recherche dans tous les registres de stretés prévus
par I’article 9 et tous les registres fédéraux de propriété intellectuelle, en vue de produire un
rapport unique. Les bases de données seraient séparees, mais I’utilisateur aurait I’impression

d’effectuer des recherches dans un seul registre.

La construction d’un portail d’entrée commun similaire a celui décrit ci-haut éliminerait-elle ou,
a tout le moins, allégerait-elle le fardeau de recherche imposé aux cessionnaires et creanciers
garantis qui cherchent & prendre une slreté constituée sur des DPI canadiens? A condition que
tous les titulaires dans la chaine de titres soient situés quelque part au Canada, une telle solution
rendrait inutiles la détermination du lieu exact de chaque débiteur dans la chaine de titres et la
recherche dans chaque registre de facon séparée, puisque tous les registres feraient
automatiqguement I’objet d’une recherche (il faudrait que les colts associés a une telle approche
soient soigneusement énoncés, puisque la recherche sur I’ensemble des treize registres, pour
chaque titulaire dans une longue chaine de titres, pourrait s’avérer trés codteuse si les tarifs
provinciaux habituels s’appliquaient. Une solution neutre du point de vue des recettes serait sans
doute possible, puisque le nombre plus élevé de requétes compenserait la réduction des frais

associés a la recherche par passerelle.)

Bien que I’approche par passerelle réduirait les probléemes de recherche dans le cadre de la

solution provinciale, il ne faut pas exagérer la simplicité et I’efficacité de la solution du portail

\Ward et Murphy présentent un résumé du rapport du FPLC. Celui-ci n’a pas encore été officiellement
accepté par I’USPTO.
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d’entrée commun. Les auteurs du rapport du FPLC reconnaissent qu’il faudra effectuer des
recherches dans les registres de sdretés des Etats selon le nom du débiteur, & I’égard de tous les
prédécesseurs en titre du débiteur immédiat dont les noms apparaissent dans le registre fédéralﬂ,
mais ils laissent entendre qu’un tel processus sera facile puisque I’approche par passerelle permet

d’effectuer une recherche unique sur I’ensemble des bases de données7|a

. Bien que nous
convenions qu’un portail commun offrirait un site de recherche unique, il est erroné de laisser
entendre qu’il éliminerait le besoin d’effectuer des recherches multiples. Il faudra effectuer une
recherche initiale séparee dans les registres de DPI féedéraux afin d’établir I’identité des titulaires
successifs dans la chaine de titres; suivront plusieurs recherches séparées dans les registres de
sUretés provinciaux, selon le nom de chaque titulaire dans la chaine de titres. De plus, méme dans
un contexte purement canadien, il faudra comparer I’ordre temporel des divers enregistrements.
Par exemple, il se peut qu’un état de financement divulguant une sireté générale n’ait été

enregistré qu’apres la cession du DPI par le débiteur ou prédécesseur en titreﬂ

Les problemes ne s’arrétent pas la : au Canada, les diverses régles et politiques adoptées par les
provinces et territoires varient considérablement en ce qui a trait a la fagon d’identifier
correctement le nom du débiteur aux fins de I’enregistrement et de la recherche. On constate une
absence d’uniformité surtout a I’égard des débiteurs individuels; si nous prenons pour acquis que
la plupart des débiteurs qui grévent leur propriété intellectuelle sont des entreprises et non des
particuliers, il se peut que les différences qui existent ne posent pas trop de problemes en

pratique. Par contre, il existe également des différences au niveau de la dénomination sociale;

2 rapport n’est pas aussi précis qu’il devrait I’étre sur la question. Le débat pertinent est énoncé de la
facon suivante : [TRADUCTION] « Une telle intégration [un métasite ou registre de sdretés fédéral unifié] rendra
possible la recherche efficace, au sein des dépdts en vertu de I’'UCC, sur les concédants et concessionnaires inscrits
au dossier sous divers numéros de biens fédéraux ». Voir la partie VI.A.3 a la p. 64.

735 , . \ . -~ . .
Bien que le rapport n’aborde pas la question, les régles relatives au nom du débiteur prévues par les lois
fédérales sur la propriété intellectuelle seraient probablement modifiées de maniére a correspondre aux regles de
I’UCC de I’Etat.

"“Un tel probléme n’existe pas au sein du systéme provincial actuel, lequel ne permet pas de trouver une
s(ireté enregistrée au nom d’un prédécesseur en titre du titulaire actuel, sauf s’il est question de biens qui doivent étre
répertoriés. Dans un tel cas, I’acquéreur de droit ultérieur obtient un droit incontestable, a moins que la streté ait été
enregistrée sur le bien visé.
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étant donné I’exactitude exigée au moment d’effectuer des recherches dans une base de données
électronique, I’incidence pratique d’un tel probléme sur la faisabilité de la solution par passerelle
ne devrait pas étre sous-estimée. Par ailleurs, sans harmonisation des régles fédérales et
provinciales relatives au nom du débiteur (ce qui est inévitable s’il y a déja absence d’uniformité
parmi les régles provinciales relatives au nom du débiteur), une sireté ayant fait I’objet, en vertu
des lois provinciales, d’un enregistrement valide au nom d’un prédécesseur en titre, pourrait
demeurer introuvable lors d’une recherche effectuée selon le nom du titulaire précisé par les
regles du registre fédéral de droits de propriété. On ne sait pas vraiment comment un chercheur
pourrait éviter un tel probleme. S’il voulait effectuer une recherche dans plusieurs juridictions
selon le nom du debiteur immediat, il pourrait effectuer une recherche dans chaque juridiction
selon le nom de ce débiteur, conformément aux regles de la juridiction en question. Toutefois, en
ce qui a trait aux prédecesseurs en titre, le chercheur n’obtient pas plus de renseignements que
ceux qu’il obtient du registre fédéral de droits de propriété. Le chercheur pourrait tenter de
deviner les variantes possibles du nom du débiteur en se fondant sur les régles des divers
systemes provinciaux, mais il en résulterait des frais supplémentaires considérables. Il en est
ainsi parce que les critéres de recherche devraient étre dotés d’une capacité de jugement. Quoi

qu’il en soit, on ne pourrait completement éliminer I’incertitude.

Un tel probléme serait atténué si une harmonisation des regles provinciales et fédérales portant
sur le nom du débiteur était obtenue. Voila qui n’est pas évident, étant donné que les régimes
provinciaux actuels, méme ceux au sein des juridictions disposant d’une loi sur les sdretés

mobiliéres, n’ont pas encore réussi a s’harmoniser.

En dernier lieu, une approche par passerelle purement canadienne ne permettrait pas de remédier
au probléme de recherche en ce qui a trait aux débiteurs étrangers. Un créancier garanti ou un
cessionnaire éventuel serait encore tenu d’établir avec précision le lieu de tout titulaire dans la
chaine de titres situé a I’extérieur du Canada et de faire enquéte sur les slretés existantes qui

pourraient avoir été créées ou enregistrées en vertu de la loi.
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5.3.4 Enregistrement selon le nom du débiteur ou enregistrement selon la description du

bien — critére de recherche

Jusqu’a présent, la discussion portant sur I’approche par passerelle s’est fondee sur I’hypothese
selon laquelle les enregistrements et recherches se rapportant aux siretés constituées sur la
propriété intellectuelle seraient effectues, dans les registres provinciaux, selon le nom du
concédant potentiel de la sireté. Cependant, les DPI sont déja répertoriés selon les identificateurs
de biens individuels dans les registres fedéraux de droits de propriété; par ailleurs, le répertoriage
des biens n’est pas inhabituel dans les registres provinciaux de biens meubles, lesquels s’en

servent pour une catégorie restreinte de biens a numérotage consécutifﬂ.

L adoption, par les registres provinciaux, d’un répertoriage des DPI fondé sur le numéro
d’enregistrement des DPI fédéraux, permettrait de remédier aux problémes ci-haut, lesquels
résultent de I’absence d’uniformité des regles relatives au nom du débiteur de diverses
juridictions. Le répertoriage des biens éliminerait également le besoin d’effectuer des recherches
multiples selon le nom de divers débiteurs (mais il faudrait encore effectuer des recherches

multiples selon chaque élément de propriété intellectuelle).
Malheureusement, une telle proposition se heurte a certains obstacles.

Premiérement, il ne s’agit pas la d’une solution réalisable en ce qui concerne les sretés
constituées sur des droits d’auteur. L’existence de ces derniers ne dépend pas de leur
enregistrement en vertu de la législation fédérale. L’enregistrement obligatoire d’un numéro

d’identification fédéral, afin de rendre opposable I’enregistrement d’une sireté sur les droits

L es régimes provinciaux affichent certaines différences quant a I’identité des biens qui doivent étre
décrits par numéro de série. Toutes les lois sur les slretés mobilieres ainsi que le Code civil du Québec exigent une
description particuliere par numéro de série a I’égard des véhicules routiers. Ailleurs qu’en Ontario, les lois sur les
sretés mobilieres exigent également une description par numéro de série pour quelques autres catégories de biens.
Puisque les biens a numérotage consécutif ne sont pas tenus d’étre décrits par numéro de série lorsqu’ils font partie
d’un inventaire, il serait plus exact d’utiliser I’expression « équipement ou biens de consommation a numérotage
consécutif » a I’égard des biens qui doivent étre décrits par numéro de série afin de rendre opposable une sdreté en
garantie. L’expression « biens a numérotage consécutif » sera employée par souci de brieveté. Les régimes
provinciaux affichent également certaines différences en matiére de terminologie.
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d’auteur d’un débiteur au palier provincial, obligerait les débiteurs éventuels a enregistrer leurs
droits d’auteur sur la totalite de leurs ceuvres avant qu’ils ne puissent accorder une sireté valide.
Le fardeau serait particulierement onéreux a I’égard des types d’ceuvres qui sont en évolution
constante (par ex., les logiciels). En outre, méme si une telle solution était rentable, les droits
d’auteur ne pourraient étre identifiés de facon fiable selon leur numéro d’enregistrement fédéral,
puisqu’une ceuvre peut étre enregistrée et decrite sous différentes appellations dans le registre

fédéral. En conséquence, une recherche selon le nom du débiteur serait encore nécessaire.

Deuxiémement, le répertoriage des biens, méme s’il ne s’appliquait qu’aux brevets et qu’aux
marques de commerce, empécherait I’enregistrement d’une sdreté valide sur les DPI futurs d’un
débiteur (parce que ces derniers ne pourraient étre identifiés de facon unique) ou sur des
categories génériques de DPI (parce que les frais associés a I’utilisation d’un descripteur
individuel pour chaque élément d’un portefeuille générique de DPI seraient susceptibles de
I’emporter sur les avantages d’une telle méthode). Voila pourquoi le répertoriage des biens se
limite aux types de biens qui ont tendance a étre relativement durables et ayant une valeur
autonome : les biens-fonds et certaines catégories de biens personnels, comme les automobiles.
En d’autres mots, le répertoriage des biens n’est habituellement utilisé que lorsque les risques
sont les plus élevés pour les destinataires de transfert et le fardeau le moins élevé par rapport a la
valeur des biens greves. La propriété intellectuelle fait partie d’une catégorie hybride de biens.
Certes, on ne peut nier la valeur de certains DPI, tels que les brevets pharmaceutiques sur des
médicaments importants ou le droit d’auteur sur le produit vedette d’un fabricant de logiciels.
Cependant, il se peut que d’autres DPI, tels les nombreux petits brevets détenus par les
entreprises axées sur la recherche et le développement, ne soient pas particulierement importants
par rapport a la taille du prét et soient plus efficacement grevés a titre collectif ou en tant que

partie de I’ensemble des « biens actuels et ultérieurement acquis » du débiteur.

Nous ne savons pas s’il est possible de tracer une ligne de démarcation générale entre les types de
DPI qui pourraient étre efficacement répertoriés et ceux pour lesquels une description générique

serait préférable d’un point de vue commercial. Une solution mitoyenne consisterait a exiger
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I’enregistrement selon la description des biens afin que la sQreté soit opposable aux créanciers
garantis ou cessionnaires ultérieurs. Ainsi, il serait possible de s’assurer que les DPI ne sont
assujettis a aucun droit antérieur introuvable. Le créancier garanti n’aurait donc qu’a se fier a son
propre jugement pour évaluer la valeur des biens grevés au moment de choisir ou non

d’enregistrer les DPI selon la description des biens7E!

En bout de ligne, nous ne sommes pas convaincus que le répertoriage des biens soit utile a
I’égard des siretés constituees sur des DPI. Il permet surtout d’éviter I’harmonisation
interprovinciale et fédérale-provinciale des regles relatives au nom du débiteur et de rendre
moins fréquentes les recherches multiples sur le nom du débiteur dans la chaine de titres. Méme
si I’harmonisation interprovinciale quant a I’identificateur de biens approprié ne devrait pas poser
de problémes aux DPI, I’adoption de regles uniformes par I’ensemble des provinces pourrait étre
problématique, puisqu’elle exigerait une restructuration importante du matériel et des logiciels
existants. Or, si le répertoriage des biens n’était pas adopté de fagon uniforme a I’égard des DPI,
les avantages seraient considérablement moindres. Méme si une seule juridiction n’adoptait pas
le méme systeme, il faudrait analyser la chaine de titres compléte, déterminer si un prédécesseur
en titre dans la chaine se trouve dans ladite juridiction et effectuer une recherche fondée sur le

nom dans cette juridiction.

Qui plus est, méme s’il y avait adoption de regles uniformes au sein des régimes canadiens
d’opérations garanties, elle ne serait d’aucune utilité a I’égard d’un débiteur étranger ou d’un
titulaire antérieur dont la juridiction ne prévoit aucun systéeme d’enregistrement ou, si celui-ci
existe, aucun systéme de répertoriage des biens selon les numéros d’enregistrement attribués par

un registre etranger de propriété intellectuelle.

®Une telle approche est problématique, en ce sens qu’un débiteur qui éprouve des difficultés pourrait tirer
profit des biens en accordant des sretés a un créancier garanti ultérieur ayant effectué un enregistrement selon la
description des biens. Le probleme serait relativement pire que pour la catégorie actuelle de biens a numérotage
consécutif , puisqu’il n’y aurait aucun seuil en dessous duquel I’enregistrement ne serait pas obligatoire (la catégorie
de DPI n’étant pas fermée de la méme facon que la catégorie de biens a numérotage consécutif). Il faut se fier a son
jugement pour déterminer si la valeur du DPI est trop faible pour que I’enregistrement en vaille la peine; par ailleurs,
un débiteur acharné pourrait toujours accorder des slretés constituées sur des DPI qui tombent en dessous du seuil.
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54  Réforme des registres fédéraux

Plus tot dans le présent rapport’, nous avons souligné qu’une approche provinciale exigerait une
réforme du systéme fédéral des registres. Maintenant que nous avons examine en plus de details
la fagon dont fonctionnerait un systeme provincial, nous répétons les observations présentées ci-

haut.

Les régimes de sdretés provinciaux sont en soi modernes et efficaces. En conséquence, les
systémes provinciaux devraient normalement permettre I’obtention efficace de sOretés
constituées sur des DPI, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter une réforme genéralisée aux
registres fédéraux désuets. Or, la discussion ci-haut démontre qu’une telle hypothése n’est pas
fondée. Les registres fedéraux de droits de propriété font partie intégrante du systeme provincial,
puisqu’il faut effectuer une analyse de la chaine de titres dans le registre fédéral de droits de
propriété afin de s’assurer de la validité d’une sGreté constituée sur des DPI, méme en vertu de
I’approche provinciale. Ainsi, en I’absence d’une réforme des registres fédéraux de droits de
propriété, ces derniers demeureront le maillon faible du systeme et feront disparaitre plusieurs

avantages associés a I’obtention d’une sOreté en vertu des systemes provinciaux modernes.

Ainsi, il faudra mettre en ceuvre, au sein des registres fédéraux de droits de propriété, un systeme
de recherche en ligne actualisé et juridiqguement fiable qui comprend la chaine de titres compléte
de tous les DPI (c’est-a-dire un systeme de recherche sur les concédants et concessionnaires).
Sinon, si le débiteur n’est pas le titulaire original de I’un ou I’autre de ses DPI, il sera impossible
de prendre en toute confiance une slreté constituée sur un DPI fédéral du débiteur sans avoir a

consacrer temps et argent dans les bureaux de I’OPIC pour effectuer des recherches.

Des changements de nature juridique sont aussi souhaitables. Comme nous I’avons vu, la forme
du contrat de sOreté a présentement une importance pour I’enregistrement au sein du systéme

fédéral. Un systeme réformé adopterait I’approche fondée sur la primauté du fond sur la forme

\oir la partie 3.3.
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qui est utilisée au sein des systémes provinciaux. Une telle mesure ne devrait pas préter a
controverse. En outre, comme nous I’avons souligné, si I’harmonisation des regles relatives au
nom du débiteur était réalisée au palier provincial, les mémes regles devraient alors étre mises en

ceuvre a I’égard des droits de propriété au palier fedéral.

55 Incompatibilité entre la regle du choix de la loi applicable et la Iégislation des autres

juridictions

En dernier lieu, soulignons que I’application de la Iégislation du lieu ou se situe le débiteur est
7l

incompatible avec le principe général de la territorialité™ sur lequel se fonde le droit de la
propriéte intellectuelle. Malgré sa nature immatérielle, la propriété intellectuelle a historiquement
été considérée aussi rattachee au territoire que les biens immobiliers. Un droit de propriété
intellectuelle ne fait I’objet d’aucune notion universelle. Bien que les conventions internationales
puissent imposer des normes internationales minimales, les droits de propriété intellectuelle
constituent encore un ensemble de droits déterminés au niveau national dont I’application se
limite au territoire sur lequel le bien est exploité. 1l s’ensuit que, tout comme les biens-fonds, les
droits de propriété intellectuelle sont régis par les lois nationales du pays dans lequel ils se

trouvent’™

Le principe de la territorialité sur lequel se fonde le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que
son analogie avec les biens-fonds, donnent a penser que le lieu ou se situe le bien grevé, plut6t

que le lieu ou est situé le débiteur ou le titulaire actuel, constitue le facteur de rattachement le

78Voir, par ex., Austin.

79Voir, par ex., Eugen Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, trad. angl., Deventer,
Kluwer, 1978; Eugen Ulmer, « General Questions — The International Conventions » Ch. 21 dans Eugen Ulmer, éd.,
International Encyclopedia of Comparative Law, vol. X1V, Copyright and Industrial Property, J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck) Tubingen and Martinus Nijhoff Dorderecht, Boston, Lancaster, 1987; Graeme Austin, « Private
International Law and Intellectual Property Rights: A Common Law Overview », document rédigé pour le forum de
I’OMPI sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genéve, 30 et 31 janvier 2001; Fritz Blumer,
« Patent Law and International Private Law on Both Sides of the Atlantic », document rédigé pour le forum de
I’OMPI sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genéve, 30 et 31 janvier 2001; Martin Wolff,
Private International Law, 2° éd., Oxford, Clarendon, 1950 aux pp. 547 et 548; James J. Fawcett et Paul Torremans,
Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Clarendon Press, 1998.
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plus approprié lors d’une transaction visant la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’une vente
ou de I’octroi d’une slreté. En I’espéce, la pertinence du principe de la territorialité n’est pas
purement conceptuelle. Le principe rejoint I’approche adoptée par la plupart des pays en vertu de
laquelle la législation régissant la vente et I’octroi d’une sdreté constituée sur des DPI est
intégrée dans un régime juridique unifié, fondé sur I’enregistrement et limité au territoire. Bien
qu’il fasse présentement I’objet d’un nouvel examen, le principe s’applique présentement aux
Etats-Unis a I’égard des droits d’auteur, par suite de la décision de la Cour fédérale dans la
célebre affaire Peregrine. 1l est vrai qu’aux Etats-Unis, on assiste présentement a des efforts de
réforme, notamment ceux axés sur I’article 9, visant a ce que les questions relatives aux sdretés
constituées sur les droits d’auteur soient de nouveau du ressort des Etats. Toutefois, le débat
préte encore a controverse et méme les efforts de réforme axeés sur I’article 9 envisagent une
étroite coordination avec la legislation féderale sur la titularité et le transfert de la propriété
intellectuelle. Qui plus est, bien que I’article 9 soit fondé sur I’adoption au niveau des Etats, il
représente la disposition législative nationale de fait, vu que presque tous les Etats en ont adopté
une version identique. Puisque la méme uniformité de fait n’existe pas d’un bout a I’autre du
Canada, les droits des créanciers garantis et des tiers relativement aux sdretés constituées sur le
méme type de DPI fédéraux seront déterminés, en vertu d’une approche fédérale, par différentes

regles de fond sur les opérations garanties, selon la juridiction ou est situé le débiteur.

Ainsi, méme si I’approche provinciale était adoptée au Canada, la régle du lieu ou se situe le
débiteur ne s’appliquerait qu’aux DPI canadiens. Etant donné I’importance du principe de la
territorialité a travers le monde, un debiteur canadien accordant une sireté sur ses DPI américains
Ou européens ne pourrait pas, en pratique, se fier aux lois sur les opérations garanties de sa propre
juridiction. Tout différend portant sur des DPI étrangers serait susceptible d’étre tranche dans le
pays ou les DPI doivent étre exploités; par ailleurs, les tribunaux de ce pays appliqueraient leurs
propres regles du choix de la loi applicable, plutét que la régle du lieu ou se situe le debiteur.
Ainsi, il est peu probable que d’autres juridictions adoptent une régle similaire. En conséquence,
les débiteurs étrangers pourraient publier un droit sur des DPI canadiens par voie

d’enregistrement a I’étranger (ou sans enregistrement, si leur Iégislation le leur permettait). Par
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contre, un créancier garanti accordant un prét a des débiteurs canadiens possédant des DPI
étrangers ne pourrait profiter d’un enregistrement unique et serait tenu de s’enregistrer a

I’étranger.

5.6 Résumé et recommandations

Jusqu’a présent, nous avons constaté que I’existence d’un registre fédéral de droits de propriété
permettait de distinguer les formes importantes de DPI fédéraux des biens personnels
traditionnels et, d’une certaine maniére, de les assimiler aux biens-fonds. L’existence d’un
registre de droits de propriété alourdit le fardeau de recherche des créanciers garantis et
cessionnaires éventuels par rapport a leur fardeau dans le cas des biens personnels traditionnels,
parce qu’ils doivent analyser la chaine de titres pour s’assurer qu’elle est libre de toute charge et
pour se protéger notamment du risque qu’une sdreté ait été accordée par un prédécesseur en titre

du débiteur immédiat.

En vertu d’une approche provinciale, I’analyse de la chaine de titres est également plus complexe
que dans le cas des biens-fonds, pour les motifs suivants : le registre de droits de propriété et les
registres de sOretés sont séparés; I’analyse de la chaine de titres peut exiger des recherches
multiples dans plusieurs juridictions; en dernier lieu, il se peut qu’il n’existe aucun registre de

sretés si le débiteur ou le prédécesseur en titre vient d’un pays étranger.

La nécessité de vérifier s’il existe des slretés accordées antérieurement au débiteur immédiat par
des prédéecesseurs dans la chaine de titres du débiteur alourdit le fardeau de recherche a I’égard
des DPI affectés en garantie en vertu d’une stratégie provinciale. L’incidence pratique d’un tel
fardeau supplémentaire est incertaine. Elle dépend de la mesure dans laquelle les DPI affectés en
garantie ont été obtenus, par cession ou octroi de licence, d’une personne autre que le débiteur.

Les circonstances sont susceptibles de varier selon les secteurs.
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Une approche par passerelle permettant d’effectuer des recherches dans les registres de sOretés
provinciaux et les registres fédéraux de propriété intellectuelle réduirait considérablement le
fardeau de recherche. Cependant, celui-ci demeurerait tout de méme important. En I’absence
d’une uniformité complete des regles relatives au nom du débiteur parmi les provinces et entre
les registres provinciaux et fédéraux, une analyse tout a fait fiable de la chaine de titres pourrait
s’avérer impossible. L’absence d’uniformité peut constituer un obstacle important a la mise en

ceuvre de I’approche.

En outre, I’approche par passerelle n’aiderait pas les créanciers garantis et les cessionnaires a
verifier si la sreté a ou non été accordée par un titulaire dans la chaine de titres situe a I’extérieur
du Canada. Le fardeau de recherche supplémentaire et le risque qui y est associé varieraient selon
que le regime d’opérations garanties dans la juridiction visée prévoirait ou non un registre de

charges semblable a ceux qui existent dans les provinces et territoires canadiens.

Le répertoriage des DPI fondé sur les biens éliminerait la nécessité d’obtenir une uniformite des
regles relatives au nom du débiteur au niveau interprovincial et fédéral mais dépendrait d’une
adoption de regles uniformes par les diverses provinces et territoires, laquelle n’est aucunement
assurée. Par ailleurs, une telle approche aurait une incidence défavorable sur la capacité des
débiteurs d’accorder une sireté sur des catégories génériques de DPI par voie de contrat unique et
de dépdt unique. Pour ces motifs, le répertoriage des DPI fondé sur les biens n’est pas

recommandé au palier provincial.

6 Approche fédérale

6.1 Introduction

En vertu d’une approche fédérale, le nouveau droit substantiel fédéral régirait toutes les questions
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importantes liées aux DPI fédéraux, y compris celles se rapportant aux exigences relatives a la
création et la validité des sdretes, a I’enregistrement et au droit de préférence de celles-ci, au lieu
de dépbt approprié, ainsi qu’au mode d’exécution en cas de défaut du débiteur. La différence clé
se rapporte a I’enregistrement et au droit de préférence : aux termes d’une approche provinciale,
un droit enregistré en vertu de la Iégislation fédérale serait assujetti a tout droit enregistré
antérieurement au palier provincial. Par contre, en vertu d’une approche fédérale, un droit

enregistré aux termes de la législation fédérale ne serait pas assujetti a un droit enregistré ailleurs.

Les avantages et inconvénients de I’approche fédérale sont d’une certaine maniere I’inverse de
ceux de I’approche provinciale. Son principal inconvénient est la nécessité d’une réforme
importante du systeme fédéral des registres (bien que nous ayons constaté qu’une réforme
technique importante du registre fédéral est nécessaire, méme aux termes de I’approche
provinciale). Quant aux avantages importants de I’approche fédérale, la compétence fédérale
unifiée a pour effet d’eéliminer les problemes liés au choix de la loi applicable et a la recherche
dans la chaine de titres qui dominaient notre analyse de I’approche provinciale. En I’espéce, ce
n’est pas seulement que la recherche serait simplifiée parce qu’elle serait désormais effectuée
dans un seul registre. Avant tout et par-dessus tout, parce que la Iégislation fédérale I’emporterait
sur les lois du lieu ou se situe le débiteur, il y aurait élimination des problemes liés a la recherche

difficile ou impossible des droits accordés par les débiteurs étrangers.

Trois questions doivent étre abordées dans le cadre d’une approche fédérale. Premierement, le
systeme adoptera-t-il une approche purement fédérale en vertu de laquelle I’enregistrement au
palier fédéral constitue le seul moyen de publier une sireté, ou alors une approche mixte en vertu
de laquelle I’enregistrement aux termes des lois provinciales a encore un certain role a jouer?
Deuxiemement, quelles réformes doivent étre apportées au systéme d’enregistrement fédéral? En
dernier lieu, quelle est la portée du systéeme fedéral? Par exemple, les sOretés constituées sur des
droits d’auteur ou des paiements de redevance non enregistrés doivent-elles étre régies par les
lois fedérales ou provinciales? Dans les paragraphes qui suivent, nous traiterons tour a tour de ces

questions.
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6.2  Approche pure ou mixte?

6.2.1 Approche recommandée

En vertu d’une approche provinciale, un droit enregistré au palier fédéral serait assujetti a tout
droit enregistré antérieurement aux termes des lois provinciales. Par contre, en vertu d’une
approche fédérale, un droit enregistré aux termes de la législation fédérale ne serait pas assujetti a
un droit enregistré au palier provincial. Ainsi, pour obtenir la meilleure protection possible, il

faudrait enregistrer les droits en vertu de la législation fédeérale.

Il existe également d’autres variantes. Or, la question la plus importante est celle de savoir si le
systeme fédeéral constitue le seul moyen d’obtenir la perfection d’une sireté constituée sur des
DPI. Dans le cadre d’une approche purement fédérale, telle que celle établie aux Etats-Unis a
I’égard des droits d’auteur par suite de I’affaire célébre Peregrine, toute slreté qui n’est pas
enregistrée au palier fédéral serait tout a fait inopposable a des tiers. Dans le cadre de ce que I’on
appelle un « systeme mixte », I’enregistrement au palier provincial serait opposable a quiconque
ne se serait pas enregistré en vertu de la Iégislation fédérale, y compris les créanciers judiciaires

et les syndics de faillite.

A notre avis, une approche purement fédérale ne comporte aucun avantage. Selon I’argument
presente par le juge Kozinski dans I’affaire Peregrine, un systeme d’enregistrement purement
fédéral faciliterait la recherche, puisque tous les droits pertinents seraient enregistrés a un seul
endroit. Cependant, il en est de méme pour un systéme mixte. Puisque I’enregistrement au palier
fédéral I’emporte sur tout enregistrement antérieur au palier provincial, quiconque cherche a

effectuer un enregistrement en vertu de la législation fédérale n’a besoin d’effectuer des
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recherches qu’au niveau fédéral. Tout droit qui n’aurait été enregistré qu’au palier provincial
pourrait étre ignoré sans probléme. En conseéquence, nous recommandons que I’approche

fédérale ait recours a un systéme « mixte », lequel fera I’objet de la discussion qui suit.

Nous avons fait valoir ci-haut que la réserve fondée sur la connaissance réelle dans le systeme
fédéral des registres devrait étre éliminée, peu importe I’approche adoptée. 1l importe de
souligner que, dans le cadre d’une approche fédérale « mixte », le titulaire d’un droit enregistré
au palier fédéral doit jouir d’un droit de préférence par rapport a tout titulaire d’une sireté qui
n’est enregistrée qu’au palier provincial, méme si le titulaire du droit enregistré en vertu de la
legislation fédérale a éte informé de I’enregistrement au palier provincial. La connaissance réelle
pourrait tres bien résulter d’une recherche dans le systeme provincial; si elle avait une incidence

sur les droits de préférence, il serait porté un coup fatal a I’approche fédérale mixte.

6.2.2 Approche de rechange mixte

En principe, dans le cadre d’un systeme mixte, les questions autres que celles visant les droits de
préférence, telles que celles se rapportant a la validité, a I’opposabilité et a I’exécution, seraient
traitées par les lois du lieu ou se situe le débiteur. (Une telle approche posséderait des sous-
variantes, encore une fois selon que les sretés enregistrées au palier provincial seraient
inopposables dans tous les cas ou seulement par rapport aux droits enregistrés au palier féderal.)
A notre avis, une telle approche mixte devrait étre rejetée en faveur de I’approche holistique
décrite ci-haut et en vertu de laquelle la totalité des questions seraient traitées par les lois
fédérales. L’approche holistique ne serait pas beaucoup plus difficile a mettre en ceuvre. La
plupart des réformes importantes doivent observer les régles de priorité de base; par ailleurs, les
questions de validité et d’exécution, ainsi que d’autres questions similaires, feraient surtout
I’objet d’un traitement rédactionnel. On réaliserait également certaines économies en abordant au
palier fédéral les questions ne visant pas les droits de préférence. Par exemple, des procédures
particuliéres en matiere d’exécution pourraient s’averer utiles pour les DPI; de plus, la Iégislation

fédérale n’aurait pas a modifier les lois provinciales a cet égard. L approche holistique
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permettrait aussi une intégration plus efficace des questions d’exécution et de titre, puisqu’il
serait simple d’utiliser le transfert de droits de propriété comme mécanisme d’execution. Une
telle mesure est particulierement importante a I’égard des débiteurs étrangers. Si les mécanismes
d’exécution étaient laissés a la discrétion des lois étrangeres, quel serait alors I’effet d’un
jugement étranger exigeant le transfert de la titularité d’un DPI canadien? Au Canada,
I’incertitude sur la question pourrait étre levée par la mise en oeuvre d’une législation fédérale
reconnaissant la validité du processus d’exécution provincial. Or, une solution semblable a
I’égard des debiteurs étrangers serait beaucoup plus difficile a mettre en ceuvre. Il se peut
gu’aucune objection ci-haut ne soit foudroyante. Cependant, une fois que les questions de priorité
sont attribuées au fédéral, il n’existe aucun motif en faveur du traitement des questions de

validité, d’exécution ou autres par les lois du lieu ou se situe le débiteur.

6.3  Réforme du systéeme fédéral des registres

6.3.1 Réformes de base

Nous avons vu que, méme dans le cadre d’un systeme provincial, le registre fédéral devrait faire
I’objet d’une réforme de maniére a permettre une recherche en ligne actualisée et juridiquement
fiable. Il faudrait aussi préciser des regles relatives au nom du débiteur pour permettre une
recherche fiable. Les mémes réformes de base seraient nécessaires dans le cadre d’un systeme

fédéral.

6.3.2 Dépot d’avis

Il existe une certaine ambiguité quant a la question de savoir si le dépbt d’avis n’est opposable
qu’au dépbt de documents ou s’il entraine automatiquement la perfection des biens
ultérieurement acquis. A notre avis, la premiére hypothése est la bonne. La supériorité du registre
d’avis destiné aux sdreteés est un principe généralement accepté en droit canadien. Tous les

registres provinciaux de biens meubles et les registres fédéraux prévus par la Loi sur les banques
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sont des registres d’avis. Le méme modele a été proposeé a I’égard des sdretés constituées sur des

biens-fondng! Aucune raison ne porte a croire qu’un tel modele serait moins avantageux pour un

di

registre de slretés constituées sur la propriété intellectuelle™. En conséquence, dans le reste du
présent rapport, nous prendrons pour acquis que le dép6t d’avis serait adopté dans le cadre de
tout systeme fédéral de registres créé a I’intention des sdretés constituées sur des DPI. Voila

également ce que nous recommandons.
6.3.3 Integration ou séparation des registres de stretés et de droits de propriété

L approche fedérale peut étre mise en ceuvre de plusieurs fagons, selon le degré d’unité parmi les
registres fédéraux de propriété intellectuelle. L’approche sans doute la plus évidente consisterait
en I’utilisation séparée des préesents registres fédéraux de DPI aux fins de I’enregistrement des
sOretés et d’autres droits. Autrement dit, tous les droits relatifs au droit d’auteur seraient déposés
dans le registre des droits d’auteur. Subsidiairement, certains soutiennent parfois que tout
systeme fédéral d’enregistrement de slretés devrait comprendre un registre de sdretés unifié pour
tous les types de DPIBE.I Une telle solution peut elle-méme comporter des variantes. Les registres
fédéraux de propriété intellectuelle, qui sont présentement séparés, pourraient étre conservés en
tant que registres de droits de propriété, tandis qu’un nouveau registre fédéral de slretés
constituées sur des DPI serait créé. Une autre solution consisterait a intégrer tous les registres
existants et proposés a I’égard des divers DPI dans un seul registre de propriété intellectuelle

« unifié » ou seraient enregistrés tous les types de droits constitués sur la propriété intellectuelle.

Une telle solution permettrait d’éviter certains problémes juridiques associés a la coordination de

8\/oir Siebrasse et Walsh, Proposal for a New Brunswick Land Security Act.

81 . . - . . .
La seule suggestion contraire dans les recherches antérieures se retrouve dans la déclaration faite par

Marybeth Peters, du U.S. Register of Copyrights, devant le Subcommittee on Courts and Intellectual Property on
Recordation of Security Interests in Intellectual Property, 106th Congress, 1st Session, le 24 juin 1999. Les
objections de M™ Peters, qui sont fondées sur I’absence de renseignements dans le dossier public, ne visent pas
uniquement les préts garantis par des DPI, mais s’appliquent plutot a n’importe quelle forme de prét garanti. Ainsi,
nous croyons que I’expérience en matiére d’avis aux termes de la Loi sur les siretés mobilieres et de I’article 9
démontre de fagon irréfutable que ses objections sont complétement sans fondement.

82 .
Cuming**
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registres séparés mais risquerait de présenter d’importants obstacles techniques, notamment en
raison des différentes zones de recherche qui devraient étre maintenues a I’égard des divers types
de DPI.

A notre avis, il ne s’agit pas 1a d’une question critique. L’un ou I’autre type de registre fédéral
unifié offrirait I’avantage d’un lieu « unique » de recherche et d’enregistrement. Or, un tel résultat
peut étre également obtenu par I’ utilisation d’une approche « par passerelle » visant la recherche
dans des registres multiples, en vertu de laguelle une recherche unique sur un « métasite » serait
automatiguement lancée dans tous les registres pertinents et les résultats de recherche affichés
dans un rapport unigue. Ainsi, aux yeux de I’utilisateur, le systéme ne semblerait comporter
gu’un seul registre, peu importe la configuration technique des registres. Comme nous I’avons
constaté au cours de la discussion portant sur le systeme provincial, la nécessité d’obtenir une
uniformité des régles relatives au nom du débiteur constitue un obstacle a la mise en ceuvre
efficace de la recherche par passerelle. Une telle exigence ne devrait pas poser de problemes pour
les divers registres fédéraux de propriété intellectuelle, étant donné que ces derniers sont tous du
ressort fédéral. L’utilisation de différents critéres relatifs au nom dans de tels registres ne peut
étre justifiée; si ces derniers faisaient I’objet d’une modernisation, il devrait alors étre trés facile
de s’assurer que les mémes criteres soient mis en ceuvre dans chaque registre. Une fois la tache
accomplie, le probléme juridique disparaitrait et la question de savoir si les registres fédéraux de
propriété intellectuelle devraient étre entierement ou partiellement unifiés deviendrait une
question purement technique, soit celle de savoir s’il est plus facile de créer une passerelle unifiée

ou un tout nouveau registre.

Puisqu’il n’est pas essentiel de résoudre le probléme ci-haut, nous adopterons I’approche la plus
simple pour caractériser la position fédérale dans notre cadre de travail : des registres séparés
seraient destinés a divers types de DPI et les droits de propriété seraient enregistrés dans le
registre de propriété intellectuelle approprié. Nous tenons a souligner que nous prenons pour
acquis que les registres fédéraux séparés posséderaient des regles uniformes quant au nom du

débiteur, de maniere a ce que la recherche par passerelle « unique » et I’enregistrement puissent
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étre aisément mis en oeuvre. VVoila également ce que nous recommandons.

6.3.4 Biens ultérieurement acquis et répertoriage des biens

D’apres la critique sans doute la plus virulente de I’approche fédérale, celle-ci empécherait les
préteurs d’obtenir une sdreté constituée sur des biens ultérieurement acquis, puisque les registres
fédéraux sont axés sur les biens. Bien que nous convenions qu’il s’agit la d’une préoccupation
importante, nous sommes d’avis qu’il est possible d’y répondre par une conception bien pensée

des registres.

Le répertoriage des biens minimise le fardeau de recherche imposé aux concessionnaires
ultérieurs, puisqu’une recherche unique permet de trouver tous les droits grevant le bien visé.
Cependant, le répertoriage des biens entrave I’octroi de slretés constituées sur des biens
ultérieurement acquis. Une solution technique au probléme peut étre apportée dans le cadre d’un
systeme unifié et bien congu de registres de droits de propriété et de slretés. Lorsqu’un nouveau
bien est enregistré au nom du débiteur, le systeme devrait pouvoir chercher automatiquement les
sOretés également enregistrées au nom du débiteur et de tels droits seraient automatiqguement

&

enregistrés sur le bien vise™. Il s’agit 1a d’un systéme d’enregistrement croise automatique. Pour
que la mise en ceuvre d’un tel systéme soit possible, les régles relatives au nom du débiteur
devraient s’appliquer aux droits de propriété enregistrés dans le registre de droits de propriété de
méme qu’aux sretés. En outre, une case a cochet serait nécessaire, sur I’état de financement,
pour indiquer si le contrat de sreté posséde ou non une clause relative aux biens ultérieurement
acquis. Le systéme ne devrait pas enregistrer un contrat de sdreté qui ne possede aucune clause
relative aux biens ultérieurement acquis s’appliquant aux biens ultérieurement acquis du débiteur.
Une zone réservée a cette fin sur I’état de financement, similaire en principe a la zone réservée a

la description des numéros de série, serait nécessaire pour que I’approche puisse étre mise en

83 Tant le nom du titulaire que la description du bien peuvent étre utilisés comme criteres de recherche. La
recherche selon le nom du titulaire identifiera tous les biens appartenant a ce titulaire; réciproquement, la recherche
selon la description du bien identifiera le nom du titulaire. Une telle approche est fondée sur Siebrasse et Walsh, « A
Proposed Land Security Act for New Brunswick », Section 15 Priority of Judgment Creditors, « Priority in after-
acquired lands », a la p. 51.
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ceuvre par un systeme informatise.

S’il était mis en ceuvre, un tel systéme allégerait considérablement le fardeau consistant a fournir
des descriptions particuliéres de biens lors de I’enregistrement initial et a permettre la perfection
automatique des droits constitués sur des biens ultérieurement acquis. Les exigences imposées au
systeme sont plus strictes a I’égard de la perfection automatique des droits constitues sur des
biens ultérieurement acquis que dans le cas d’un enregistrement initial. Lors de I’enregistrement
initial, la capacité de répertoriage croise automatique aiderait le déposant a identifier les biens
appartenant au débiteur et a s’assurer que les descriptions de biens ne contiennent aucune erreur.

Le déposant pourrait aborder directement les problémes liés a I’appariement inexact des noms.

L appariement inexact des noms poserait plus de problémes dans le cas des biens ultérieurement
acquis. Deux préoccupations font leur apparition. Premierement, qu’arriverait-il si le titre des
biens nouvellement acquis (par ex., un brevet visant une nouvelle invention) était enregistré a un
nom qui n’était pas le nom exact (prévu par reglement) du titulaire nouvellement enregistré?
Deuxiémement, que ferait le systeme avec les sdretes enregistrées sous des noms ne

correspondant pas exactement aux noms auxquels seraient enregistrés les nouveaux biens?

Le premier probleme est grave parce qu’un debiteur pourrait délibérément enregistrer des biens
nouvellement acquis sous un nom qui ne correspond pas a son nom légal exact, afin d’éviter que

dd

des slretés antérieures ne grevent les nouveaux biens™. Nous devrions établir une distinction
entre, d’une part, les répercussions de I’enregistrement sous un nom inexact sur les rapports entre
un créancier garanti et un créancier garanti ultérieur prenant une sQreté constituée sur des biens
ultérieurement acquis, et d’autre part, les répercussions d’un tel enregistrement sur la relation
entre un créancier garanti et un débiteur. Supposons que SP1 prenne une sdreté constituée sur la
totalité des biens actuels et ultérieurement acquis de D. Ce dernier acquiert ensuite de nouveaux

biens mais enregistre leur titre sous un nom inexact. Le systeme ne découvre pas la sireté

84 . \ , . N . -
Cela ne devrait poser aucun probléme grave lors de I’enregistrement initial, puisque le débiteur veut
divulguer tous ses biens afin de donner des biens en garantie.
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antérieure enregistrée sous le nom exact, de sorte que le droit antérieur ne gréve pas les nouveaux
biens. Néanmoins, il est assez simple de s’assurer que la sreté constituée sur les biens
ultérieurement acquis soit exécutoire contre le débiteur, puisque I’opposabilité a pour but de
protéger les tiers. Afin qu’il soit remédié au probléeme de I’opposabilité aux tiers, un
enregistrement de droits de propriété effectue sous un autre nom que le nom exact serait invalide,
de sorte qu’un destinataire de transfert ultérieur ayant obtenu un droit du cédant s’étant enregistré
sous son nom exact jouirait d’un droit de préférence. Ainsi, D aurait tout intérét a s’enregistrer
sous le nom exact afin de protéger son droit de propriété. Par ailleurs, en évitant I’application de
la clause relative aux biens ultérieurement acquis, D serait alors en mesure d’accorder une sdreté
sur un bien libre de toute charge. Cependant, un créancier garanti ultérieur (SP2) prenant une
sOreté sur le bien aurait tout intérét a s’assurer que le bien ait été enregistré au nom exact du
débiteur, sans quoi SP2 ne bénéficierait pas d’une protection contre les titulaires ultérieurs s’étant
enregistrés en utilisant le nom exact. Le débiteur s’étant enregistré sous un nom inexact aurait le
droit de modifier I’enregistrement mais découvrirait le droit antérieur de SP1 au moment de la

modification.

Le probleme suivant porte sur la fagcon de traiter des sretés enregistrées sous des noms qui ne
correspondent pas au nom du destinataire du transfert. Une solution au probléme consisterait a
enregistrer automatiquement de tels noms contre le bien nouvellement acquis et a se fier aux
procédures permettant au débiteur d’annuler les états de financement qui sont enregistrés de
facon erronée. Cependant, une telle approche pénalise les destinataires de transfert « de bonne
foi » qui ont le malheur de posséder un nom similaire a celui d’un débiteur dont les biens
ultérieurement acquis sont grevés d’une sdreté enregistrée. Une autre solution au probléme
passerait par I’utilisation de criteres d’appariement plus rigoureux a I’égard de I’opposabilité
automatique aux biens ultérieurement acquis que ceux utilisés a I’égard des recherches de nature
génerale. Ainsi, il incomberait davantage aux créanciers garantis de se servir du nom exact au
moment d’enregistrer leur sireté. VVoila qui n’est pas déraisonnable. D’une certaine maniére, une
telle exigence vient contrebalancer la capacité des créanciers garantis d’obtenir automatiquement

un droit sur les biens ultérieurement acquis. Par ailleurs, le fardeau est mieux supporté par le
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créancier garanti, lequel profite de la transaction, que par le destinataire de transfert de bonne foi
qui posséde un nom similaire a celui du débiteur. Dans le cadre des régimes de slretés
mobilieres, I’appariement inexact des noms constitue un fardeau pour le créancier garanti qui
traite avec le débiteur. C’est le créancier garanti qui doit vérifier si les noms similaires sont ceux
de son débiteur. L’appariement inexact des noms ne préoccupe pas les parties de bonne foi dont

le nom ayant donné lieu a un tel appariement ressemble a celui du débiteur.

Les solutions ci-haut au probleme de I’appariement inexact des noms font ressortir un
inconvenient du systéme que nous proposons. En effet, celui-ci exige I’enregistrement tant selon
le nom que d’apres la description des biens. En revanche, les régimes traditionnels
d’enregistrement des titres fonciers, lesquels sont répertoriés par parcelles, permettent a un
créancier garanti de bénéficier d’une protection compléte si celui-ci s’enregistre en utilisant la
description exacte des biens. Le nom du débiteur n’est pas tenu de suivre une forme précise.
Cependant, I’enregistrement selon le nom du débiteur n’est pas rare au sein des régimes
d’enregistrement des titres fonciers répertoriés par parcelles. Le Nouveau-Brunswick applique la
méme regle relative au nom du débiteur en vertu de sa Loi sur I’enregistrement foncier qu’aux
termes de la Loi sur les sOretés relatives aux biens personnels, dans le but d’améliorer la capacité
des creanciers judiciaires ultérieurs de découvrir et d’enregistrer des droits sur les biens d’un
débiteurSEI. Comme I’on pourrait s’y attendre, les renseignements non scientifiques indiquent qu’il
en a résulté des inconvénients et frais supplémentaires perceptibles au niveau des préts
hypothécaires. Au méme moment, I’expérience du Nouveau-Brunswick démontre qu’il n’est pas
impossible d’appliquer des conventions relatives au nom dans le cadre d’un enregistrement axé
sur les biens. 1l faut souligner que la régle exigeant que le destinataire du transfert s’enregistre
sous son nom exact n’est pas aussi astreignante que la regle identique qui existe dans le cas d’un
créancier garanti, puisque le destinataire du transfert n’a besoin d’obtenir aucune preuve pour

confirmer I’exactitude de son propre nom.

8 oi sur I’enregistrement foncier, L.R.N.-B. 1973, ch. L-1.1, Réglement sur les appellations
conventionnelles 2000-39.
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Bien que le systeme puisse étre mis en ceuvre soit comme systéme de garantie de titre, soit
comme systeme d’archives, il serait plus sir en tant que systeme de garantie de titre. Le systeme
fait correspondre le nom du débiteur auquel la sreté est enregistrée au nom du titulaire de tout
bien nouvellement enregistré. Dans un systéeme d’archives, le destinataire du transfert le plus
récemment enregistré n’est pas nécessairement le titulaire, puisque la titularité dépend de
I’efficacité de I’acte méme, laquelle n’est pas évaluée lors de I’enregistrement. Un transfert
invalide dans la chaine de titres aura pour effet d’invalider la sOreté. En pratique, un tel probléeme

devrait étre relativement peu important.

Par ailleurs, le systeme doit étre électronique afin que la fonction de la perfection automatique
puisse étre mise en ceuvre de fagon efficace. En principe, la méme méthode pourrait, du point de
vue fonctionnel, étre mise en ceuvre de fagon manuelle. Il serait possible d’adopter une regle
selon laquelle toute partie cherchant a faire enregistrer a son nom le titre d’un bien serait tenue de
présenter une recherche récente de son nom dans I’index des débiteurs. Si la recherche révélait
une sQreté constituée sur des biens comprenant des biens ultérieurement acquis, le personnel du
registre enregistrerait ensuite la sGreté sur les biens visés. La méthode manuelle comporte des
inconvénients manifestes. Elle serait plus colteuse en raison de la paperasserie supplémentaire et
des recherches exigées du déposant et du personnel du registre. Chaque enregistrement
entrainerait des frais, méme s’il n’existait aucune sreté antérieure dotée d’une clause relative
aux biens ultérieurement acquis. De plus, la méthode manuelle ne pourrait pas offrir le méme
niveau de sécurité qu’un systeme automatiseé, puisqu’il existerait inévitablement certains écarts,
selon la facon de définir les résultats de recherche « récents ». En revanche, si elle était congue
des le départ, une telle approche ne devrait ajouter que relativement peu de colts a un systeme de
registres informatisé. Il serait sans doute inutile de la mettre en ceuvre au sein d’un systéme fondé

sur le papier.

6.3.5 Droit d'auteur et recherche fondée sur les biens

Il est impossible d’effectuer une recherche fondée sur les biens dans le cas des droits d’auteur. La
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recherche fondée sur les biens exige soit un identificateur unique propre a chaque bien, tel qu’un
numéro de série pour les véhicules a moteur, soit un identificateur de parcelle, comme dans le cas
des biens-fonds. Les brevets et marques de commerce, qui se voient attribuer un identificateur
unique lors de I’enregistrement, satisfont évidemment a une telle exigence. Toutefois, les droits
d’auteur ne peuvent probablement pas étre identifiés avec un degré de fiabilité suffisamment
élevé pour faire I’objet d’une recherche fondeée sur les biens. En vertu du présent systeme
d’enregistrement des droits d’auteur, le répertoriage des biens est fondé sur le titre. Or, le titre
n’est sans doute pas un identificateur adéquat pour les fins de la recherche fondée sur les biensda.
Premiérement, contrairement au numero de série d’un véhicule a moteur ou a un numéro de
brevet, le titre d’une ceuvre protégée par le droit d’auteur n’est pas unique. Il arrive souvent que
des ceuvres différentes aient le méme titre ou des titres similaires. A cet égard, le titre ressemble
davantage au nom du débiteur. Au sein des régimes de slretés mobilieres, la définition des
exigences en matiere d’enregistrement et de recherche a entrainé de nombreux problemes
relativement au nom du débiteur. Toutefois, bien qu’il soit possible d’effectuer une recherche sur
le nom du débiteur, cela ne veut pas dire que des recherches de titre soient également réalisables
a I’égard des droits d’auteur. Dans le cas du nom du debiteur, une certaine ambiguité est
acceptable parce qu’une partie qui traite directement avec le débiteur peut prendre des mesures
pour déterminer si des noms similaires obtenus lors d’une recherche sont ceux du débiteur. A
I’opposé, la description des biens est d’une importance capitale lorsqu’il est question de biens
grevés se trouvant entre les mains d’une personne qui n’est pas le débiteur ayant accordé la
shreté. S’il ne dispose que du titre, le créancier garanti ne peut vérifier si la chanson « Loving
You », laquelle est grevée d’une slreté, est différente de la chanson du méme titre que son

h

débiteur veut affecter en garantie™. Voila pourquoi la description des biens, contrairement a la

8voir Spring-Zimmerman et al. a la p. 23 : [TRADUCTION] « Le systéme d’enregistrement du droit
d’auteur est fondé sur le titre de I’ceuvre enregistrée. Si I’auteur accorde une slreté sur une ceuvre dont le titre a été
modifié, il devient impossible de vérifier I’identité du titulaire des droits sur I’ceuvre, les licences ou cessions
antérieures, ou méme I’octroi antérieur d’autres sretés. On peut aisément imaginer les stratagémes frauduleux
auxquels pourrait recourir un débiteur sans scrupules afin de cacher a un créancier I’enregistrement d’une autre streté
sur la méme ceuvre ».

870 2 R . . 5 -~ .

Bien évidemment, le créancier garanti peut toujours demander a son débiteur une garantie portant que ce

dernier était le premier auteur de I’ceuvre ou que celle-ci se distingue de I’oeuvre grevée. Cependant, si le créancier
garanti est disposé a se fier aux garanties offertes par le débiteur, un systéme d’enregistrement n’est pas nécessaire.
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description du nom du débiteur, doit étre réellement unique afin de pouvoir étre utilisée dans le

cadre d’une recherche fondée sur les biens.

Qui plus est, alors que les débiteurs ont un nom légal qui peut étre bien défini (bien que la
vérification d’un tel nom puisse s’avérer difficile), une ceuvre protégée par un droit d’auteur ne
possede pas de titre unique en common law. Pour les fins de I’enregistrement, le titulaire du droit
d’auteur décide du titre de I’ceuvre. Comment un chercheur peut-il alors savoir si le livre « Revolt
in the Desert », qui n’est pas greveé, est différent du livre « The Seven Pillars of Wisdom », lequel
est grevé d’une sﬁretéSEI? Les systemes provinciaux actuels visant les biens a numérotage
consécutif se fondent sur la notion selon laquelle le numéro de série est un identificateur unique
fiable. Les différends portent principalement sur le moment ou le fardeau de I’enregistrement par
numéro de série devrait étre impose. Par contre, si une recherche fondée sur les biens était
adoptée a I’égard du droit d’auteur, il faudrait prévoir des regles spéciales visant les droits de
préférence au cas ou la sreté serait introuvable parce que le titre de I’ceuvre qu’elle gréverait ne
serait pas celui utilisé par le tiers lors de ses recherches. Dans un tel cas, il serait reconnu que ni

I’un ni I"autre des titres ne pourrait étre consideré comme le titre réel.

L’OPIC pourrait attribuer un numéro unique a chaque ceuvre enregistrée au palier fédéral et
protégée par un droit d’auteur. Cependant, pour s’assurer que la méme ceuvre ne soit pas
enregistrée deux fois sous des titres différents et qu’elle ne se voie ainsi attribuer des numéros
différents, le personnel du bureau du droit d’auteur serait tenu d’examiner les ceuvres mémes et
de les comparer a des ceuvres déja enregistrées. Le fardeau administratif et les colts qui en
résulteraient rendraient une telle solution peu pratique. Par conséquent, bien que la recherche
fondée sur les biens puisse étre autorisee a I’égard du droit d’auteur, elle serait si peu fiable

qu’elle n’en vaudrait pas la chandelle.

6.3.6 Fardeau de la recherche et de I'enregistrement

8 ¢ Revolt in the Desert » est e titre donné par D.H. Lawrence a son résumé de I’ouvrage intitulé « The
Seven Pillars of Wisdom ».
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Certains soutiennent parfois que I’approche provinciale offre I’avantage de permettre a un
créancier d’obtenir une sdreté constituée sur I’ensemble des biens personnels du débiteur a I’aide
d’un enregistrement unique. Or, tout comme la coordination et I’intégration des systéemes
fédéraux et provinciaux peuvent étre utilisées pour réduire le fardeau de recherche au sein du
systeme provincial, elles peuvent également servir a réduire le fardeau d’enregistrement au sein
du systeme fédéral. Nous avons constaté que le systeme fédéral devrait se servir d’avis de
financement et d’un répertoriage croisé automatique afin qu’une sireté constituée sur des DPI
puisse étre enregistrée selon le nom du débiteur plutét que d’aprés la description des biens. Dans
un tel cas, il est possible d’adopter une approche « par passerelle » a I’égard de I’enregistrement
des sdretés, en vertu de laquelle une demande centralisée visant I’enregistrement d’une sreté sur
I’ensemble des biens personnels du débiteur permettrait automatiquement d’enregistrer la sireté
sur les DPI au palier fédéral de méme que sur les biens traditionnels personnels en vertu des lois
provinciales. Une telle fonction pourrait étre offerte soit par les régimes provinciaux de sdretés
mobilieres, soit par un fournisseur de service commercial. Force est d’admettre qu’une telle
approche ne permettrait pas un enregistrement « unique » réellement transparent, car si les régles
provinciales relatives au nom du débiteur n’étaient pas uniformes, I’enregistrement devrait
s’effectuer sous des noms de débiteurs différents dans des zones d’enregistrement différentes (du
moins dans les juridictions ou les régles féderales et provinciales relatives au nom seraient
differentes). Ainsi, le double enregistrement serait constaté par I’utilisateur et le systeme ne serait
pas véritablement homogéne. Néanmoins, il serait possible de faciliter grandement le double

enregistrement nécessaire.

Quant a lui, le systéeme fédéral exigerait une double recherche dans tous les cas ou le créancier
chercherait & obtenir une sdreté constituée sur I’ensemble des biens du débiteur et non seulement
sur les DPI. Méme dans une telle situation, le fardeau de recherche serait moins lourd que dans le
cadre d’un systeme provincial. Au sein du systeme fédéral, le créancier n’aurait besoin
d’effectuer des recherches dans le systéeme provincial que selon les noms de son propre débiteur,

plutét que d’aprés les noms de tous les prédécesseurs en titre. Par ailleurs, les résultats obtenus au
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sein du systeme fédéral seraient plus fiables. Puisque la recherche relative aux DPI serait
effectuée dans un registre unique plutét que dans le registre féderal de droits de propriété et le
registre de slretés provincial, I’incertitude découlant de I’incompatibilité des noms des débiteurs
serait éliminée. De plus, il ne serait pas nécessaire d’effectuer des recherches au sein d’un
systeme étranger ou de courir le risque que des droits étrangers demeurent introuvables. Au
méme moment, une approche par passerelle pourrait aussi étre utilisée pour réduire encore
davantage le fardeau de recherche au sein du systéeme fédéral, grace a un site de recherche unique.
Comme dans le cas de I’enregistrement, la double recherche ne serait pas completement
transparente, en raison de I’utilisation potentielle de noms de débiteurs différents visant a

satisfaire aux regles fédérales et provinciales relatives au nom du debiteur.

6.3.7 Systéme de garantie de titre

Tel que souligné ci-haut, les registres de droits de propriété établissent une distinction essentielle
entre les DPI fédéraux et d’autres types de biens personnels. 1l en résulte immédiatement une
question qui, curieusement, ne semble pas avoir été soulevée par le passe. La question est celle de
savoir si une réforme devrait étre apportée au systeme fédéral en vue de mettre en ceuvre un
systeme de garantie de titres analogue au régime d’enregistrement des titres fonciers (ou régime

des titres Torrens).

Les systemes d’enregistrement fédéraux existants sont tout au plus des systémes d’archives. En
d’autres mots, ils fonctionnent de la méme facon que les régimes traditionnels d’enregistrement
des titres fonciers : les documents non enregistrés sont inopposables aux documents enregistrés,
mais I’enregistrement a lui seul ne détermine pas le titre de propriété. Il faut examiner la chaine
de titres pour s’assurer que la personne qui y est indiquée comme titulaire est réellement le
titulaire. Une solution au systeme d’archives pourrait consister en un systeme de garantie de titre
analogue au régime d’enregistrement des titres fonciers, en vertu duquel la loi présume que le
titulaire enregistré est le titulaire réel. Un tel systeme pourrait, au besoin, étre adopté a I’égard des

types de propriété intellectuelle identifiables d’une seule fagon, tels que les brevets et les marques
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de commerce enregistrées.

Dans le domaine des biens-fonds, un systéme de garantie de titre (ou régime d’enregistrement des
titres fonciers) est généralement jugé supérieur au systeme d’enregistrement des actes, puisqu’il
offre un degreé de certitude amélioré et réduit le chevauchement des efforts lors des recherches de
titres. A sa face méme, un systéme de garantie de titre serait souhaitable & I’égard des DPI pour le
méme motif qu’a I’égard des biens-fonds, a savoir I’élimination du chevauchement des
recherches. On ne peut nier qu’en raison des différences entre les DPI et les biens-fonds,
I’analogie n’est pas parfaite. La durée de vie de la plupart des DPI est limitée; par ailleurs, les
DPI perdent de la valeur vers la fin de leur durée de vie et sont donc de moins en moins
susceptibles d’étre transférés. Pour ces motifs, les recherches dans la chaine de titres d’un DPI
pourraient étre plus faciles que les recherches dans la chaine de titres d’un bien-fondssEI. Or, il ne
s’agit pas de savoir si un systéme de garantie de titre pour les DPI est aussi souhaitable que pour
les biens-fonds, mais plutot s’il est plus efficace qu’un systeme d’archives pour les DPI. Le
systéme de garantie de titre a pour inconvénient d’imposer un fardeau additionnel au bureau
d’enregistrement des actes. Cependant, il offre I’avantage que les titres documentaires ne sont
examinés qu’une seule fois, plutdt que chaque fois qu’il y a transfert. Ainsi, tant et aussi
longtemps que les DPI sont, en moyenne, transférés plus d’une foing,| un systeme de garantie de

titre est préférable a un systeme d’archives.

Si un systéme de garantie de titres est souhaitable, il est presque nécessaire qu’une approche
fédérale soit adoptée relativement aux sdretés constituées sur des DPI. Il en est ainsi parce qu’en
vertu d’un systeme provincial, la chaine de titres compléte doit étre disponible pour permettre
aux parties traitant de DPI de chercher les noms des débiteurs antérieurs afin de trouver, dans le
registre de slretés provincial, les sOretés accordées par des prédécesseurs en titre. En vertu d’un

systeme de garantie de titre, les titulaires antérieurs se dissimulent derriére le « rideau » du

89Evidemment, en ce qui concerne les DPI, un systeme de garantie de titre ne pourrait garantir que I’identité
du détenteur du DPI; il ne garantirait pas la validité du DPI.

%cela ne signifie pas que chaque DPI doive étre transféré plus d’une fois pour qu’un systeme de garantie de
titre s’avere utile. 1l suffit que certains DPI soient transférés plus d’une fois.
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registre.

Un systéeme de garantie de titre ne pourrait sans doute pas étre mis en ceuvre a I’égard des droits
d’auteur, surtout en raison des difficultés liées a I’identification unique d’une ceuvre protégée par
un droit d’auteur. Le systéme de garantie de titre exige que le personnel du registre examine les
documents de transfert et vérifie I’authenticité du droit de propriété une fois pour toutes lors de
I’enregistrement du transfert. En raison du degré de certitude exigé, le personnel du registre ne
pourrait se fier au titre seul. L’examen de I’ceuvre et sa comparaison avec des ceuvres antérieures
seraient obligatoires; une telle mesure constituerait un fardeau administratif dont le colt serait
prohibitif. En outre, lorsque I’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur, ce droit revient aux
héritiers de I’auteur 25 ans aprés son déces et ce, malgré toute cession antérieuregm. Puisque ces
derniers sont habituellement inconnus, un registre de titres ne pourrait pas indiquer

automatiqguement que les héritiers sont titulaires du droit d’auteur.

6.4 Portée

6.4.1 Sdretés constituées sur des DPI provinciaux

Comme nous I’avons constaté, les problémes importants liés a I’approche provinciale découlent
du pouvoir fédéral se rapportant aux droits de propriété et au transfert de la titularité des DPI
fédéraux, de méme que de I’existence de registres fédéraux de droits de propriété pour les six
catégories de DPI féderaux. Puisqu’il n’existe aucun registre de droits de propriété provincial ou
fédéral destiné aux DPI provinciaux, I’inclusion de ces types de biens grevés dans la portée du
régime fédéral des opérations garanties ne comporterait aucun avantage apparent et ce, méme si
la Constitution permettait I’adoption d’une telle mesure. Les DPI provinciaux devraient plutot
continuer a étre régis, comme ils le sont présentement en vertu des régles provinciales relatives
au choix de la loi applicable, par la Iégislation de la juridiction ou se situe le débiteur. La

legislation comprendrait la protection accordee aux marques de commerce non enregistrées par le

91Loi sur le droit d’auteur, art. 14.
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par. 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Bien que la protection soit accordée par la

legislation fédérale, aucun registre de droits de propriété n’est exigé.

6.4.2 Sdretés constituées sur des droits d’auteur non enregistres

Nous avons vu que la solution fédérale de fond a pour avantage principal de permettre la
coordination des lois régissant les sdretés avec les regles relatives a I’enregistrement de la
titularité des DPI fédéraux. Les droits d’auteur presentent des difficultés puisqu’ils sont les seuls
DPI fédéraux dont I’existence ne dépend pas d’un enregistrement au palier fédéral. Les ceuvres en
voie de développement, telles que les logiciels, posent un probléme particulier. En vertu de
I’approche provinciale, une sQreté constituée sur une telle ceuvre peut étre obtenue a I’aide d’un
enregistrement unique sous le nom du debiteur. Certains estiment souvent qu’il s’agit 1a d’un

avantage important de I’approche provinciale.

En vertu d’une approche fédérale, il serait possible de remédier au probléme du droit d’auteur
non enregistré en prévoyant I’application du droit général des opérations garanties du lieu ou se
situe le débiteur. Malheureusement, une telle solution ne résout pas le probleme des ceuvres en
voie de développement. Afin que soient maintenues I’intégrité et la fiabilité du dossier fédéral,
tout créancier garanti prenant une sireté constituée sur un droit d’auteur non enregistré devrait
étre moins bien placé au cas ou le débiteur enregistrait par la suite le droit d’auteur au palier
fédéral et cédait ensuite le droit d’auteur enregistré ou accordait une sireté fédérale concurrente
sur ce dernier. Ainsi, un créancier garanti serait incapable d’obtenir son rang prioritaire par voie
d’enregistrement au palier fédéral si I’enregistrement du droit d’auteur méme était prématuré au
moment de I’obtention de la sOreté ou si I’ceuvre était en voie de developpement. Le creancier
garanti pourrait obtenir une protection en exigeant que le débiteur enregistre le droit d’auteur au
palier fédéral avant qu’une sdreté ne soit obtenue; cependant, une telle solution serait

impraticable si I’ceuvre était en voie de développement. Autrement, on pourrait prévoir

-74-



I’enregistrement obligatoire au palier fédéral afin d’obtenir la perfection d’une sdreté constituée
sur tous les droits d’auteur, méme si le droit d’auteur méme n’était pas encore enregistré au
moment ou la sOreté était accordée. Or, plusieurs soutiennent qu’une telle approche est encore
pire que la premiéere en ce qui concerne les ceuvres en voie de développement, notamment les
logiciels. En vertu de la premiere approche, il faut continuellement mettre a jour I’enregistrement
au palier fédéral pour éviter la perte possible du droit de préférence. Aux termes de la deuxieme
approche, il faut s’assurer d’un enregistrement continu, tout simplement pour bénéficier d’une

protection.

Le probléme ne touche pas uniquement les droits d’auteur. 1l s’agit plutét du probleme des biens
ultérieurement acquis. Nous avons discuté ci-haut d’une approche se rapportant au registre
fédéral qui tiendrait compte des slretés constituées sur des biens ultérieurement acquis. Si une
telle approche en matiere de conception de registres était adoptée, I’enregistrement au palier
fédéral ne constituerait plus un obstacle a la publicité des slretés constituées sur des droits
d’auteur non enregistrés. La premiére approche énoncée ci-haut devrait étre adoptée. La
legislation provinciale régirait les droits d’auteur sur les ceuvres non enregistrées, de sorte qu’un
créancier garanti s’étant enregistré en vertu des lois provinciales serait complétement protégé, a
moins que I’ceuvre ne soit enregistrée par la suite. Pour se protéger contre un enregistrement
ultérieur suivi de I’octroi d’une slreté ou d’une cession, le créancier garanti pourrait, s’il le
voulait, enregistrer une sdreté en vertu de la législation fedérale au nom du débiteur. Si I’ceuvre

non enregistrée était alors enregistrée, elle serait automatiquement grevée de la slrete.

6.4.3 SQretés constituées sur les redevances et droits de contrat du débiteur/concédant

Le droit du débiteur/concédant de percevoir des paiements de redevance aupres de ses licenciés
peut étre affecté en garantie ou cedé intégralement de la méme fagon que toute autre chose non
possessoire ou créance. Une slreté constituée sur des paiements de redevance exigibles par un
débiteur/concédant devrait-elle étre régie par la législation fédérale, en tant que sGreté constituée

sur un DPI, ou par les lois du lieu ou se situe le débiteur, en tant que type de compte? Un préteur
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prenant une sdreté constituée sur un DPI cherchera habituellement & prendre en méme temps une
shreté sur le flux de redevances. Ainsi, il faudrait prendre une sdrete sur les redevances de la
méme maniére que sur le DPI afin d’éviter un double enregistrement. Cependant, si une approche
par passerelle est adoptée quant a I’enregistrement, ou lorsque le préteur prend une sireté
constituée sur I’ensemble des biens du débiteur, le double enregistrement méme ne devrait pas
constituer un fardeau onéreux. Par ailleurs, I’enregistrement au palier provincial des sdretés
constituées sur des redevances ne souleve pas les mémes problémes de recherche que ceux que
nous avons constatés dans le cadre de I’approche provinciale se rapportant aux sdretés
constituées sur des DPI de fagon générale. Les paiements de redevance visés seront
habituellement fondés sur des licences accordées par le débiteur immédiat. Les paiements de
redevance elles-mémes font rarement I’objet d’une longue série de cessions. Par exemple, si le
débiteur est un licencié exclusif ayant le droit d’accorder des licences d’utilisation dans une zone
géographique donnée, le préteur devra effectuer une recherche dans la chaine de titres pour
s’assurer que la licence exclusive du débiteur n’est pas grevée de charges antérieures; toutefois, le
préteur ne se préoccupe que des paiements de redevance découlant des sous-licences et non des
paiements exigibles par le titulaire original du DPI qui a accordé la licence exclusive au débiteur.
Pour ce motif, on pourrait aisément découvrir les siretés pertinentes constituées sur des
redevances méme si elles n’étaient enregistrées que dans la juridiction du débiteur et non dans le
registre fédéral. Par conséquent, I’enregistrement au palier fédéral des slretés constituées sur des

paiements de redevance n’est pas essentiel au sein d’un systeme fédéral.

Si de telles sUretés pouvaient étre régies par les lois du lieu ou se situe le débiteur, tous les
comptes, qu’ils soient ou non fondés sur des DPI, seraient régis par la méme législation. Cela
permettrait d’éviter les questions de qualification qui seraient autrement soulevées. (Par exemple,
devrait-on traiter les comptes devant faire I’objet de services d’appui technique fournis par le
concédant par rapport au logiciel sous licence comme des paiements de redevance ou des
comptes séparés? La réponse serait-elle différente selon que la convention de service fait partie

de la licence originale ou qu’elle se retrouve dans un contrat séparé?)
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Dans I’ensemble, nous recommandons que les slretés constituées sur les droits du concédant aux
termes d’une licence, y compris le droit aux paiements de redevance et tous les droits non
monétaires, soient traitées comme des formes distinctes de biens grevés, lesquels sont régis par le

droit genéral des opérations garanties de la province ou du territoire de résidence du debiteur.

6.4.4 SQretés constituées sur le droit du licencié sur une licence

Les licences exclusives qu’il faut enregistrer dans le registre fédéral de droits de propriété afin de
lier les parties ultérieures équivalent & des cessions. Les sOretés constituées sur de telles licences,
telles que les sGretés constituées sur un droit de propriété, seraient régies par la législation

fédérale en vertu de I’approche fédérale.

A I’'opposé, les siiretés constituées sur des licences non exclusives, lesquelles ne sont pas tenues
d’étre enregistrées dans le registre fédéral afin d’étre opposables a des parties ultérieures,
devraient faire I’objet d’une perfection en vertu des lois provinciales (ou plus précisement, en
vertu des lois du lieu ou se situe le débiteur). Puisque 1’on ne peut trouver une licence non
exclusive a I’aide d’une recherche dans le systeme fédéral, laisser les slretés constituées sur des
licences non exclusives dans le systeme provincial ne porte pas davantage atteinte a I’intégrité du
registre fédéral. L’enregistrement au palier provincial est également plus commode, surtout
lorsque la licence visée est une licence d’utilisation nécessaire a I’exploitation de I’entreprise et
que le débiteur ne posséde aucun autre élément de propriété intellectuelle important; ainsi, il se

peut que le préteur ne voie pas I’utilité de s’enregistrer en vertu des lois fédérales.

Il convient de souligner que cela ne veut pas dire qu’une slreté enregistrée au palier provincial

sera nécessairement opposable au concédant. Nous abordons la question ci-dessoung!

6.5 Résumé et recommandations

92, %
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L approche fedérale que nous recommandons serait une approche mixte en vertu de laquelle les
droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d’un droit de préférence par rapport a tout droit
enregistré en vertu des lois provinciales. Cependant, I’enregistrement au palier provincial
demeurerait opposable a tous, sauf a un titulaire de droit enregistré au palier fédéral et a ses

ayants cause.

Le systeme féderal réformé comprendrait un systeme de recherche en ligne juridiquement fiable
et actualisé. Il adopterait, a I’égard des sOretés, un systeme d’avis d’enregistrement similaire a
celui utilisé au sein des systemes provinciaux. Les sdretes constituées sur des biens
ultérieurement acquis devraient étre mises en ceuvre grace a un systeme qui fait automatiquement
correspondre le nom du débiteur au nom du titulaire et a la description des biens. Un tel systeme
permettrait I’appropriation automatique des biens ultérieurement acquis. S’ils demeuraient
séparés, les registres fedéraux de droits de propriété et de slretés devraient adopter des régles
uniformes quant au nom du débiteur et étre accessibles grace a un systéme « par passerelle »
unique de recherche et d’enregistrement. La passerelle devrait lier de la méme facon les registres

de slretés provinciaux et fédéraux.

Il faudrait étudier I’adoption d’un systeme de garantie de titre destiné aux DPI ne pouvant étre

identifiés que d’une seule fagon, tels que les brevets.

Le systeme féderal ne s’appliquerait qu’aux DPI fédéraux et aux sdretés qui les grévent. Les DPI
provinciaux et les sdretés constituées sur ces derniers seraient entiérement régis par la Iégislation

du lieu ou se situe le débiteur.

Les sdretés constituées sur des redevances et d’autres droits du concédant liés aux DPI fédéraux

devraient étre régies par la législation provinciale et non par le systeme fédéral.
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7 Licences

7.1 Introduction

Les licences constituent un moyen d’exploitation des DPI tres important. La présente partie du
rapport traite de certaines questions se rapportant aux licences et aux slretés constituées sur

celles-ci qui s’appliquent tant a I’approche provinciale qu’a I’approche fédérale.

7.2 Octroi de licences dans le cours normal des affaires

7.2.1 Introduction

Les présents régimes provinciaux de slretés mobiliéres prévoient que le destinataire d’un
transfert obtiendra un droit libre de toute sireté antérieure dans certaines circonstances,
notamment lorsque le droit ultérieur est acquis dans le cours normal des affaires. Tant I’article 9
réviségElque les modifications proposees a la loi type sur les slretés mobiliéresgEl prévoient
I’application d’une telle régle aux licenciés. Tel que le soutiennent Adams et Takach, les
arguments en faveur d’une telle régle de priorité sont probants, du moins en ce qui concerne les
licenciés ordinaires qui se servent de logiciels & grand déploiement®™. Nous recommandons que la

regle soit adoptée soit au sein d’un systeme provincial, soit dans le cadre d’un systeme fédéral.

Le trace exact de la ligne de démarcation préte davantage a controverse. Tout comme dans le cas
de la régle du cours normal des affaires au sein des régimes provinciaux de sdretés mobiliéres et
dans le cas de la définition des licences exclusives, I’expérience permettra de tracer avec

préecision les contours de la regle.

% Article 9-321.
94Paragraphe 30(2.1) proposé par Cuming et Walsh.

95Voir la discussion dans Adams et Takach.
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7.2.2 Nature de la regle

Il faut déterminer la nature précise de la régle du cours normal des affaires. Dans les juridictions
de common law dotées d’un régime de sOretés mobilieres, I’acheteur ordinaire acquiert le bien
libre des sdretés accordées par le vendeur, tandis qu’au Québec, I’acheteur ordinaire acquiert le
bien libre de toutes charges, y compris celles accordées par les prédécesseurs en titre du vendeur.
Dans le cadre d’un systeme provincial, la regle provinciale pertinente s’appliquerait a la proprieté
intellectuelle comme a tout autre bien. Au sein d’un systeme fédéral, il faudrait choisir celle de la
regle des provinces de common law ou de la régle québécoise qui s’applique. Les deux regles
donnent des résultats différents lorsque le débiteur transfere le bien a un acheteur/revendeur en
dehors du cours normal des affaires et que le revendeur transfere ensuite le bien a un acheteur
ordinaire. La régle des provinces de common law a pour inconvénient d’imposer a I’acheteur
ordinaire le risque que la sreté ne puisse étre découverte. Quant a elle, la regle québécoise a pour
inconvénient de réduire la valeur de la sreté du créancier garanti. En vertu de la regle
québécoise, le créancier garanti ne serait pas completement pris au dépourvu, puisqu’il
disposerait en permanence d’une sdreté sur les recettes (bien que celles-ci puissent évidemment
étre dilapidées) et pourrait, dans une certaine mesure, surveiller son débiteur pour découvrir la
vente en bloc. Il peut étre difficile de recourir & une telle surveillance; toutefois, le créancier
garanti est mieux placé que I’acheteur ordinaire de biens ordinaires, qui n’a aucun moyen de
découvrir la sOreté. Quant aux DPI, bien qu’un acheteur ordinaire puisse en principe découvrir le
droit antérieur en effectuant une recherche selon la description des biens, la regle du cours
ordinaire des affaires vise précisément a empécher une telle recherche. Dans I’ensemble, nous
recommandons I’adoption de la regle québécoise. Toutefois, nous la recommandons avec une
certaine hésitation, puisque nous ne constatons aucun argument décisif en faveur de I’une ou

I’autre des regles.

7.2.3 Portée de la regle
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La regle selon laquelle les licences accordées dans le cours normal des affaires sont libres de tout
droit antérieur devrait-elle s’appliquer aux licences exclusives ou cessions de méme qu’aux
licences non exclusives? Dans les régimes de sdretés mobiliéres, la régle du cours normal des
affaires s’applique présentement aux cessions intégrales. Par simple analogie, elle s’appliquerait
aussi aux cessions et licences exclusives liées aux DPI. Or, I’existence d’un registre de droits de
propriété destiné aux DPI est importante. A cet égard, les DPI ressemblent aux biens-fonds,

lesquels n’ont jamais fait I’objet d’une regle de subordination dans le cours normal des affaires.

Au cours de leurs longues discussions, Adams et Takach font valoir qu’une régle du cours normal
des affaires qui se limite aux « résultats de production » plutot qu’aux « outils du métier » refléte
mieux les attentes de toutes les parties. Ils soulignent notamment que [TRADUCTION] « lorsque
le debiteur posséde des droits d’auteur ou des brevets, toute disposition des droits de propriété
par le débiteur [...] ne peut étre réputée comme faisant partie du cours normal des affaires du
débiteurgEI». Bien qu’une telle observation puisse étre juste dans le cas des licences non
exclusives, nous sommes d’avis qu’elle ne traite pas de fagon adéquate les problémes soulevés

par les licences exclusives et les cessions9

Nous recommandons méme que la regle du cours normal des affaires ne s’applique a aucun droit
qui doit étre enregistre afin qu’un droit de préférence soit maintenu par rapport aux destinataires
de transfert ultérieurs. 1l n’est pas simplement question d’une présomption a I’encontre des
transactions dans le cours normal des affaires visant des droits enregistrables; il s’agit plutot
d’interdire I’application de la regle a de tels droits, de sorte qu’un cessionnaire ou licencié
exclusif ultérieur ne puisse jamais acquérir les droits libres de toute sreté antérieurement
enregistrée sans convention de subordination. Une telle mesure est nécessaire au maintien de
I’intégrité du registre de titres. Si nous permettons I’octroi, dans le cours normal des affaires, de

licences exclusives libres de tout droit antérieur, I’état du titre ne peut étre établi a la face du

% Adams et Takach a la p. 17.

97 - . T . .
Adams et Takach ne précisent pas si leur recommandation s’applique aux licences exclusives et aux
cessionnaires. Dans leur document, bien qu’ils mentionnent la nécessité de protéger les « destinataires de transfert »,
les exemples traitent de licences non exclusives.
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registre : afin de déterminer I’état du titre, un acheteur qui acquiert les droits d’un créancier
garanti lors d’une réalisation par vente doit savoir si la licence a été accordée dans le cours
normal des affaires. 1l se peut que I’acheteur initial, qui dispose de certains moyens lui permettant
de découvrir I’historique de la licence, estime qu’une telle exigence est acceptable. Cependant, un
acheteur ultérieur qui acquiert les droits de I’acheteur initial ferait face au probléme énoncé ci-
haut. Par ailleurs, il serait impossible de mettre en ceuvre un systeme de garantie de titre, puisque
le registraire ne pourrait dans tous les cas décider si la licence exclusive a été accordée dans le

cours normal des affaires.

En outre, il est peu probable qu’une licence exclusive soit accordée dans le cours normal des
affaires. La subordination du créancier garanti antérieur est justifiée par un consentement tacite;
étant donne que les licences exclusives ont un effet important sur la valeur des DPI (de sorte
qu’elles sont importantes aux yeux des titulaires de droits éventuels), il est peu probable qu’un
créancier garanti antérieur consente a I’octroi d’une telle licence dans le cours normal des
affaires. Cela pourrait arriver a I’occasion, auquel cas une convention de subordination pourrait
étre signée. Ainsi, I’intégrité du registre de titres serait maintenue et, parce que de telles
transactions sont habituellement importantes, les frais de transaction supplémentaires seraient
sans doute acceptables. Pour ces motifs, nous recommandons que la regle du cours normal des
affaires ne s’applique pas aux licences exclusives. Une telle recommandation rejoint la position
énonceée a I’article 9 réviséda.

Ainsi, il pourrait é&tre commode de définir de fagon complémentaire les licences exclusives et les
licences accordées dans le cours normal des affaires, afin que toute licence n’étant pas tenue a
I’enregistrement pour lier les concessionnaires ultérieurs soit également accordée libre de tout
droit ultérieur. Cependant, des raisons de commodité ne sont pas suffisantes. Bien que des
licences non exclusives soient souvent accordées dans le cours normal des affaires (de sorte
gu’en pratique, il y a sans aucun doute un chevauchement important entre les deux types de

licence), leurs définitions affichent des différences sur le plan conceptuel. Les licences exclusives

% Article 9-321(b).
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visent les attentes raisonnables des concessionnaires ultérieurs, tandis que les licences accordées
dans le cours normal des affaires portent sur les attentes du licencié et du créancier garanti. 1l n’y
aurait pas non plus de problemes pratiques a I’égard des licences qui ne sont ni exclusives, ni
accordées dans le cours normal des affaires. De telles licences ne seraient pas tenues a
I’enregistrement pour lier les acheteurs ultérieurs, mais elles seraient néanmoins subordonnées
aux destinataires de transfert ultérieurs. A la face du dossier, le cessionnaire d’une licence non
exclusive ne pourrait pas savoir si son droit est libre de toute slreté antérieure. Toutefois, si la
valeur du droit était suffisamment elevée, une reconnaissance de la cession pourrait étre obtenue

du créancier garanti.

7.3 Sdretés constituées sur le droit du licencié sur une licence

7.3.1 Validité

La premiére question qui se pose est celle de la validité des slretés constituées sur le droit du
licencie sur une licence. Dans National Trust v. Bouckhuyth! un arrét de la Cour d’appel de
I’Ontario, la validité des sOretés constituées sur des licences a été contestée. De nos jours, tous
s’entendent pour dire que I’arrét était erroné. Les révisions proposées a la loi type sur les slretés
mobilieres établirait clairement que des slretés peuvent étre constituées sur des licences. Bien
que I’arrét Bouckhuyt portat sur un permis réglementaire, et méme si les licences de propriété
intellectuelle se distinguent d’un tel permis, I’arrét a néanmoins semé le doute sur la validité des
sUretés constituees sur des licences de propriété intellectuelle. Tant au sein du systeme fédéral
que dans le cadre du systéme provincial, des réformes semblables a celles proposées a la loi type
sur les sretés mobilieres devraient étre mises en ceuvre pour établir clairement la validité des

sdretés constituées sur le droit du licencié sur une licence.

%9(1987), 7P.P.S.A.C. 273 (C.A. Ont..
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7.3.2 Interdiction de cession

La question de la validité d’une sQreté constituée sur une licence se distingue de celle du
caractére exécutoire d’une clause d’interdiction de cession dans une telle licence. Il convient de
souligner qu’en raison des préoccupations de politique générale concernant le controle de
I’identité des licenciés par les organismes chargeés de I’octroi de licences, les révisions proposées
a la loi type sur les sOretés mobiliéres ne porteraient pas atteinte a la capacité du concédant de
contréler le transfert de la licence (voir le par. 9(5) : [TRADUCTION] « Toute disposition d’une
autre loi qui restreint le transfert d’une licence ou exige le consentement du concédant au
transfert d’une licence ou a la création d’une sreté constituée sur une licence est inopposable,
mais seulement dans la mesure ou elle empécherait I’application d’une sdreté a la licence en vertu
de la présente loi. »). Ainsi, le créancier garanti pourrait prendre sur la licence une sdreté qui
greverait également les recettes lors de la forclusion, mais la licence ne pourrait étre vendue lors
de la forclusion sans I’autorisation de I’organisme chargé de I’octroi de licences. Le créancier
garanti pourrait prendre une sireté sur la licence, mais la valeur de celle-ci en tant que bien grevé
dépendrait de la politique du concédant en matiere de cession.

Une question similaire se pose a I’égard des licences de propriété intellectuellelOEI. La disposition
du contrat de licence interdisant le transfert de la licence par le licencié devrait-elle étre
opposable? Il convient de souligner que le paragraphe 9(5) de la loi type sur les sOretés
mobilieres ne traite pas de la question, puisqu’il ne fait que mentionner une « disposition d’une
autre loi » qui restreint le transfert d’une licence ou exige le consentement du concedant au
transfert d’une licence. Il n’est aucunement question de restrictions contractuelles. Nous estimons
que le libellé du par. 9(5) refléte I’accent mis sur les licences faisant I’objet d’une réglementation,
telles que les licences de production laitiére ou de radiodiffusion ayant suscité la plus grande

controverse quant aux sdretés constituées sur des licences, et non I’intention des rédacteurs

190y/oir Spring-Zimmerman et al. a la p. 7 : [TRADUCTION] « Puisque les contrats de licence empéchent
couramment le licencié de céder ses droits sans le consentement expres du concédant, il se peut que le créancier
garanti doive obtenir du concédant une déclaration et un consentement a I’égard de toute cession ultérieure du contrat
de licence lors du manquement du débiteur et de la réalisation par le créancier garanti en vertu du contrat de
garantie ».
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Iégislatifs de rendre inopposables les restrictions contractuelles au transfert de licences. Le

présent paragraphe 9(5) ne dit rien au sujet des restrictions contractuelles a la cession de licences.

A notre avis, les concédants de DPI ont un intérét légitime a controler I’identité des licenciés. Par
exemple, si un réalisateur de logiciel accordait a un distributeur une licence exclusive visant une
certaine zone géographique, il ne voudrait pas que la licence soit acquise par son plus grand
concurrent lors de la forclusion par le créancier garanti du distributeur en cas de défaut. Pour ce
motif, nous recommandons qu’il soit clairement établi que la politique de la loi type sur les
sOretés mobilieres visant les permis réglementaires s’applique a toutes les licences. En d’autres
mots, les restrictions contractuelles a la cession de licences ne devraient étre inopposables que
dans la mesure ou elles empécheraient I’application d’une sreté. Le concédant pourrait se servir
de restrictions pour refuser de reconnaitre les droits d’un acheteur non autorisé au moment de la

forclusion. L’article 9 révisé refléte également une telle poIitiquelOEI.

7.4 Saretés constituées sur le droit du concédant sur une licence

7.4.1 Interdiction de cession

Une question apparentée est celle du statut des clauses d’interdiction de cession qui se trouvent
dans un contrat de licence. Les clauses d’interdiction de cession dans un contrat intervenu entre
un débiteur et un cédant sont inopposables a des tiers en vertu des régimes de slretés mobiliéres
en vigueur dans les provinces de common law (**Quebec?). Le droit d’un concédant de DPI de
ceder son droit aux redevances souléve une question administrative similaire. L’analyse est
quelque peu différente, puisqu’un concédant peut avoir des obligations continues aux termes du

contrat de licence (par ex., des obligations relatives au soutien du logiciel). En outre, certains sont

19%\/6ir le commentaire qui accompagne I’article 9-408 révisé; voir aussi la discussion dans Weise. I
convient de souligner que I’article 9-406 prévoit que les clauses d’interdiction de cession des comptes sont
inopposables dans tous les cas, tandis qu’en vertu de I’article 9-408, les clauses d’interdiction de cession des biens
immatériels généraux (qui ne comprennent pas les comptes) sont inopposables dans la mesure ou elles portent
atteinte a la création et I’opposabilité d’une streté, mais opposables si elles empéchent I’exécution. Le droit au
paiement du concédant constitue un compte et est donc visé par I’article 9-406; le droit a I’exécution du licencié est
un bien immatériel général et est visé par I’article 9-408 : voir I’article 9-408 (Official Comment, Example 2).
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d’avis qu’une fois cédé le droit aux paiements, le concédant sera moins porté a s’acquitter de ses
obligations. Or, de tels arguments ne sont pas convaincants. Le concédant peut céder son droit
aux redevances dans le but précis de mobiliser des fonds lui permettant de s’acquitter de ses
obligations. Par ailleurs, le cessionnaire a également intérét a s’assurer de I’exécution des
obligations, puisqu’un manquement aux obligations donne habituellement au licencié le droit de
mettre un terme a ses paiements ou de les réduire. Une telle mesure est habituellement opposable
au cessionnaire. Par conséquent, nous recommandons que les dispositions interdisant a un
concédant de ceder son droit aux paiements de redevance soient inopposables a des tiers, comme
dans le cas des autres types de comptes aux termes des régimes de slretés mobiliéres en vigueur
dans les provinces disposant d’une loi sur les sdretés mobilieres. L article 9 révisé prévoit

10E

également un tel résultat™".

7.4.2 Licence réelle ou licence de financement

Méme lorsque I’on se sert du critére des eléments de la transaction, la ligne de démarcation entre
la cession et I’octroi d’une sécurité constituée sur des biens immatériels n’est pas toujours facile a
tracer. En raison notamment d’un tel défi, les rédacteurs des lois sur les siretés mobilieres et du
Code civil du Québec ont décidé d’appliquer sensiblement les mémes regles de publicité, de
priorité et d’execution a la cession et I’octroi d’une sdreté constituée sur des biens immateériels.
Les licences de propriété intellectuelle soulévent un probleme similaire. Quand une licence est-
elle une streté? A premiére vue, une licence ressemble & une sireté : a la maniére du débiteur qui
doit effectuer des paiements au créancier garanti, le licencié a souvent I’obligation de verser des
paiements continus au concédant; de plus, le droit du licencié peut étre « repris » par le concédant

pour défaut de paiementmEI.

192\/0ir Weise 4 la p. 1089 : [TRADUCTION] « Ainsi, I’article 9-406 autorise la création et I’exécution
d’une sdreté sur une créance découlant d’un bien immatériel, y compris un permis d’utilisation de logiciel, méme si
le contrat ou une autre loi limite le droit du concédant de céder sa créance [...] En I’espéce, si un concédant pouvait
céder sa créance, il pourrait ne plus étre intéressé a s’acquitter de ses obligations futures en vertu de la licence, au
détriment du licencié ».

103 4 question a été abordée lors de la rédaction de I’article 9 révisé : voir Weise.
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Le probléme est plus grave dans le cadre de I’approche provinciale, lorsque I’enregistrement dans
le registre inapproprié peut entrainer I’inopposabilité du droit aux tiers. En pratique, si un doute
existait, il serait possible de remédier a un tel probleme gréace a un double enregistrement. La
situation est beaucoup moins problématique dans le cadre de I’approche fédérale. Différentes
exigences formelles en matiére d’enregistrement pourraient s’appliquer aux licences exclusives et
aux licences de financement (état de financement ou enregistrement complet des documents).
Toutefois, tant et aussi longtemps que le droit serait enregistré d’une fagcon ou d’une autre, les
parties ultérieures seraient mises en garde. Il pourrait y avoir une différence importante au niveau
de I’exécution. En cas de différence entre les exigences formelles en matiére d’enregistrement,
une véritable cession ayant été enregistrée a tort comme sdreté ne devrait pas étre inopposable a
des tierleE! Il faudrait plutdt adopter une solution moins radicale exigeant I’enregistrement en
bonne et due forme. Dans I’un ou I’autre des cas, I’importance diminuée d’une telle différence

favorise la mise en ceuvre d’une approche féderale.

75 Résumé et conclusions

Nous recommandons que les licences non exclusives accordées dans le cours normal des affaires

ne soient pas assujetties aux sretés antérieurement enregistrees.

Il faudrait reconnaitre I’opposabilité des clauses d’interdiction de cession d’un contrat de licence
qui interdisent & un licencié de céder son droit. Une clause interdisant & un concédant de céder

son droit devrait étre inopposable.

104a 1 Vil s . . . N . .
Soulignons qu’il n’y aurait pas nécessairement de différence importante au niveau de la forme
d’enregistrement, puisque les licences exclusives peuvent étre enregistrées par voie d’avis plutot que par
enregistrement complet du document. La forme de I’enregistrement des licences dépasse la portée du présent rapport.
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8 Exécution

En vertu des régimes provinciaux et territoriaux se rapportant aux opérations garanties, la vente
des biens grevés constitue habituellement le recours par défaut. Un tel recours ne peut étre exercé
que s’il existe un mécanisme permettant a I’acheteur de s’inscrire, lors de la vente de liquidation
du créancier garanti, comme nouveau titulaire dans le registre fédéral de propriété intellectuelle
applicable. A I’heure actuelle, les créanciers garantis exigent habituellement que I’emprunteur
consente, au moment du prét initial, une cession sous forme enregistrable qui peut étre utilisée en
cas de défaut. Subsidiairement, I’emprunteur est tenu de passer une procuration en faveur du
créancier garanti permettant a celui-ci de faire tout ce qui est nécessaire en cas de défaut pour
vendre les biens grevés, y compris I’exécution d’une cession et sa présentation a des fins
d’enregistrement. La derniere procédure est celle qui est recommandée, notamment a I’égard des
marques de commerce, en vue d’éviter toute contestation portant que la marque aurait perdu son
caractere distinctif en I’absence d’un contrdle par le cessionnaire ou créancier garantilda. Quoi
qu’il en soit, de telles procédures peu commodes, colteuses et d’efficacité incertaine pourraient
étre éliminées si la loi prévoyait une procédure expresse en vertu de laquelle le registraire serait
tenu d’inscrire I’acheteur comme nouveau titulaire sur présentation d’un document de transfert
signé par le créancier garanti en la forme déterminée. Bien que I’on ait recommandeé I’inclusion

dd

d’une telle procédure dans les lois sur les stiretés mobiliéres'®, son efficacité dépend d’une

réforme au palier fédéral, que nous recommandons par ailleurs.
9 Conclusions

Des defis existent dans le domaine du financement fonde sur les DPI, en raison des problemes
d’évaluation et du régime juridique inadéquat qui régit les sQretés constituées sur des DPI. Nous
concluons qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures gouvernementales formelles visant a

améliorer les connaissances spécialisées des financiers se rapportant a I’évaluation de la propriété

1%y/oir Spring-Zimmerman et al.
196y/oir Cuming et Walsh.
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intellectuelle affectée en garantie. Le secteur privé a développé des connaissances spécialisées en
matiere d’évaluation et continuera a le faire au fur et a mesure que la propriéte intellectuelle

gagnera en importance.

En revanche, il faudrait adopter des mesures visant a moderniser le régime juridique qui régit les
sUretés constituees sur des DPI. Le régime actuel est trés incertain a presque tous les égards. La
modernisation du régime améliorera I’accés au financement garanti fondé sur les DPI et réduira
les codts qui y sont associés. De plus, elle améliorera indirectement I’évaluation des DPI. La
réduction d’un tel obstacle a I’utilisation des DPI aidera a établir un « cercle vertueux » en vertu
duquel une demande accrue des siretés constituees sur des DPI permettra aux préteurs de mieux
connaitre I’affectation des DPI en garantie et entrainera I’amélioration des techniques

d’évaluation.

Nous avons décrit deux approches principales se rapportant aux DPI. Nous n’examinerons pas ici
les détails de ces approches : nos résumés et recommandations se trouvant dans le corps du texte
sont reproduits ci-dessous par souci de commaodité. Nous soulignons plutét les facteurs de base

qui ont une incidence sur le choix entre les deux régimes.

Nous avons tout d’abord examiné I’approche qualifiée a tort d’approche provinciale, en vertu de
lagquelle les lois régissant les sdretés constituées sur des DPI sont celles du lieu ou se situe le
débiteur. Une telle approche a pour principal inconvénient les problemes liés a la nécessité
d’effectuer une recherche de titre dans les registres de droits de propriété et de siretés de
différentes juridictions. Si les régles relatives au nom du débiteur ne sont pas uniformes dans
toutes les juridictions, y compris au sein des registres de droits de propriéte et de slretés, une
recherche dans la chaine de titres compléte peut poser beaucoup de difficultés. Dans certains cas,
il serait impossible d’effectuer une recherche fiable parce que le registre de droits de propriété ne
fournirait pas suffisamment de renseignements au sujet du nom exact d’un prédécesseur en titre
pour permettre une recherche fiable dans le registre de sdretes. L’adoption, au sein des registres

provinciaux et fédéraux, de regles uniformes quant au nom du débiteur, permettrait de réduire
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considérablement le probléeme. Toutefois, méme une telle mesure ne permettrait pas de résoudre
le probléeme des debiteurs étrangers. Si un débiteur étranger apparaissait dans la chaine de titres, il
serait nécessaire d’effectuer une recherche dans un registre étranger afin de découvrir les charges
existantes. Il se pourrait que le droit étranger n’exige pas I’enregistrement des slretés constituées
sur des DPI, auquel cas il serait impossible de découvrir tout droit antérieur. A moins de
I’adoption d’un registre mondial de sdretés constituées sur des DPI, laquelle n’est pas pour
demain, la solution provinciale ne permet pas de résoudre le probleme. Il convient de souligner
gu’une méthode de recherche par passerelle, en vertu de laquelle une requéte unique serait lancée
dans des registres multiples, est aussi impuissante face au probléme, bien qu’elle soit certes
souhaitable. Elle constitue tout au plus une condition préalable a la mise en ceuvre d’une

approche provinciale.

Nous nous sommes ensuite penchés sur I’approche fédérale. Les critiques du systéeme fédéral
affirment souvent que celui-ci exigerait un double enregistrement afin qu’une sdreté puisse étre
obtenue sur I’ensemble des biens du débiteur. A notre avis, un tel argument n’est pas
convaincant. Au contraire, vu les problemes de recherche au sein du systéme provincial, on peut
raisonnablement constater que le fardeau général de la recherche et de I’enregistrement en vertu
d’un systéeme fédéral est beaucoup moins lourd que dans le cadre d’un systéeme provincial. En
outre, le probléme du double enregistrement peut étre largement résolu grace a un systeme
d’enregistrement par passerelle unique, similaire au systeme de recherche par passerelle proposé

dans le cadre du systéeme provincial.

Les critiques soutiennent également qu’une approche fédérale exigerait une restructuration plus
radicale du systeme fédéral des registres. Bien qu’un tel argument soit valable, nous ne croyons
pas qu’il soit convaincant. Le systeme fédéral actuel doit faire I’objet d’une restructuration
importante, ne serait-ce que pour permettre le bon fonctionnement d’un systeme provincial. Au
moment de comparer les approches fédérales et provinciales, il faut identifier les réformes
supplémentaires qui seraient essentielles a la mise en ceuvre de I’approche fédérale. En principe,

celles-ci devraient étre peu importantes.

-90-



Au sein du systeme fédéral, le probleme le plus grave est conceptuel : la mise en ceuvre d’un
systéme permettant I’octroi de slretés constituées sur des biens ultérieurement acquis dans le
cadre d’un systeme de répertoriage des biens. La capacité de prendre des sdretés constituées sur
des biens ultérieurement acquis, sans risque d’appropriation ultérieure, constitue un avantage
important des systemes provinciaux actuels. Le systeme féderal serait beaucoup moins attrayant
s’il ne permettait pas la mise en ceuvre d’une fonction similaire. Nous avons proposé I’adoption
d’un systéme qui permettrait I’octroi de sretés constituees sur des biens ultérieurement acquis
dans le cadre de I’approche fédérale. Il faut se demander si un tel systéme, plutdt qu’un systéme

de rechange, serait efficace a cet égard.

Par conséquent, au moment de comparer les deux approches, il faut répondre aux questions
suivantes. En ce qui concerne I’approche provinciale : dans la pratique, quelle serait I’importance
du fardeau imposé par la recherche de titre visant a découvrir des charges antérieures en I’absence
de regles uniformes relatives au nom du débiteur? Dans la pratique, quelle serait I’importance du
fardeau imposé par la recherche de titre visant a découvrir des charges antérieures s’il existait des
regles uniformes quant au nom du débiteur? Quelle est la probabilité que des regles uniformes
quant au nom du débiteur soient adoptées? Dans la pratique, quelle serait I’importance du fardeau
imposé par le probléme des débiteurs étrangers? En ce qui concerne I’approche fédérale : un
systeme efficace visant I’octroi de sdretes constituées sur des biens ultérieurement acquis peut-il

étre mis en ceuvre?

Dans I’ensemble, nous recommandons I’approche fédérale. Nous sommes d’avis qu’une saine
conception du systeme peut permettre de résoudre les problemes auxquels fait face I’approche
fédérale. L’approche provinciale est aux prises avec un probléme récalcitrant causé par
I’existence possible de débiteurs étrangers dans la chaine de titres. Le probleme est susceptible de
s’empirer au sein d’une économie de plus en plus mondialisée. Toutefois, nous devrions
souligner que notre recommandation se fonde sur une comparaison des meilleurs systéemes

fédéraux et provinciaux. Ainsi, en I’absence d’une réforme de base du registre fédéral de droits

-91-



de propriété, que nous considérons essentielle au fonctionnement efficace des deux systemes, tant
I’approche provinciale que I’approche fédérale seraient diminuées, bien que dans des proportions
vraisemblablement différentes. La comparaison des deux systémes serait tout autre dans un
monde « de deuxiéme ordre ». Bien que le présent rapport ne puisse comparer les diverses
approches selon tous les scénarios possibles, nous espérons qu’il établira un cadre propice a une

telle comparaison.
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11 Examen des résumés et recommandations

11.1 Défis en matiere d’évaluation

Il n’est pas nécessaire de mettre en ceuvre des mesures gouvernementales formelles visant
I’amélioration des connaissances spécialisées des financiers se rapportant a I’évaluation de la

propriété intellectuelle affectée en garantie

La nature juridique et les caractéristiques de la propriété intellectuelle entrainent, pour les
créanciers garantis, des risques en matiere d’évaluation dont la nature et I’étendue se distinguent
de celles des risques associés a d’autres types de biens. Exception faite des points énoncés dans
les recommandations énumerées ci-dessous, de tels risques ne peuvent étre atténués par une
modification des attributs juridiques de la propriété intellectuelle sans que ne soient indiment

compromises les politiques fondamentales du droit de la propriété intellectuelle.

Il faudrait réviser les principes stratégiques qui sous-tendent la régle prévoyant que si I’auteur est
le premier titulaire du droit d’auteur, ce droit revient aux héritiers de I’auteur 25 ans aprés son

déces et ce, malgré toute cession antérieure. Une telle révision aurait pour but de déterminer si la
regle est justifiée, en dépit de son incidence défavorable sur la prévisibilité de la valeur future des

droits d’auteur affectés en garantie.

L’incessibilité des droits moraux de I’auteur réduit la valeur des droits d’auteur et rend leur
évaluation plus imprévisible. Bien que les droits moraux puissent faire I’objet d’une renonciation,
la présente loi sur le droit d’auteur n’identifie pas clairement les personnes ayant le droit de
bénéficier d’une telle renonciation. Les dispositions pertinentes devraient étre modifiées de
maniere a confirmer que les cessionnaires ultérieurs et les créanciers garantis ont le droit
d’invoqguer une renonciation faite au profit d’un cessionnaire antérieur, a moins d’indication
contraire. En ce qui concerne les droits d’auteur enregistrés, on pourrait aussi examiner une

modification a la loi prévoyant que I’enregistrement de I’intention de I’auteur de conserver les
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droits moraux est une condition préalable a leur opposabilité a des cessionnaires ultérieurs et des

créanciers garantis.

11.2 Incertitudes au niveau du droit et de la pratique

A notre avis, le pouvoir législatif en ce qui concerne tous les aspects des droits de propriété et de
I’opposabilité de la cession et du transfert des DPI fédéraux devrait étre exerce uniquement au
palier fédéral. L’application supplémentaire de principes juridiques provinciaux autrement
applicables crée une incertitude, tant en raison du manque de coordination réfléchie entre les
regles fédérales et provinciales que parce qu’il est difficile d’identifier les lois provinciales (ou

autres) susceptibles d’interagir avec les régles fédérales.

Toutefois, pour que le droit fédéral puisse offrir une orientation certaine, fiable et prévisible, il
faut élargir les dispositions de fond concernant I’opposabilité de I’enregistrement dans les
registres fédéraux de propriété intellectuelle en vue d’obtenir un régime tout a fait complet. A
cette fin, il faudrait que les lois fedérales en matiere de propriété intellectuelle fassent I’objet

d’une réforme de maniere a prévoir ce qui suit :
(1) I’enregistrement au palier fédéral de la cession ou du transfert de tout DPI fédéral est
une condition préalable absolue a son opposabilité a des tiers, méme si le DPI fedéral

n’est pas lui-méme enregistré, ce qui est souvent le cas des droits d’auteur;

(2) les cessions ou transferts successifs du méme DPI par le méme cédant sont strictement

classés par ordre d’enregistrement;

(3) toutes les licences exclusives devraient étre assujetties au régime fédéral

d’enregistrement des droits de propriéteé.

La réforme des régles de fond fédérales régissant I’enregistrement et le rang prioritaire des
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cessions et transferts de DPI fédéraux offrira peu d’avantages réels, a moins que les registres de
DPI fédéraux ne fassent I’objet d’une réforme importante permettant I’acces a distance peu
colteux et efficace. Puisqu’une réforme structurelle du méme type s’applique a d’autres
questions portant sur la réforme de fond, lesquelles sont abordées dans les paragraphes qui

suivent, nous n’offrirons des recommandations détaillées qu’un peu plus loin dans le rapport.

11.3 Approche provinciale

Jusqu’a présent, nous avons constaté que I’existence d’un registre fédéral de droits de propriété
permettait de distinguer les formes importantes de DPI fedéraux des biens personnels
traditionnels et, d’une certaine maniére, de les assimiler aux biens-fonds. L’existence d’un
registre de droits de propriété alourdit le fardeau de recherche des créanciers garantis et
cessionnaires éventuels par rapport a leur fardeau dans le cas des biens personnels traditionnels,
parce qu’ils doivent analyser la chaine de titres pour s’assurer qu’elle est libre de toute charge et
pour se protéger notamment du risque qu’une sdreté ait été accordée par un prédécesseur en titre

du débiteur immédiat.

En vertu d’une approche provinciale, I’analyse de la chaine de titres est également plus complexe
que dans le cas des biens-fonds, pour les motifs suivants : le registre de droits de propriété et les
registres de slretés sont séparés; I’analyse de la chaine de titres peut exiger des recherches
multiples dans plusieurs juridictions; en dernier lieu, il se peut qu’il n’existe aucun registre de

sUretés si le débiteur ou le prédecesseur en titre vient d’un pays étranger.

La nécessité de vérifier s’il existe des slretés accordées antérieurement au débiteur immédiat par
des prédécesseurs dans la chaine de titres du débiteur alourdit le fardeau de recherche a I’égard
des DPI affectés en garantie en vertu d’une stratégie provinciale. L’incidence pratique d’un tel
fardeau supplémentaire est incertaine. Elle dépend de la mesure dans laquelle les DPI affectés en
garantie ont été obtenus, par cession ou octroi de licence, d’une personne autre que le débiteur.

Les circonstances sont susceptibles de varier selon les secteurs.
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Une approche par passerelle permettant d’effectuer des recherches dans les registres de siretés
provinciaux et les registres fédéraux de propriété intellectuelle réduirait considérablement le
fardeau de recherche. Cependant, celui-ci demeurerait tout de méme important. En I’absence
d’une uniformité compléte des regles relatives au nom du débiteur parmi les provinces et entre
les registres provinciaux et fédéraux, une analyse tout a fait fiable de la chaine de titres pourrait
s’avérer impossible. L’absence d’uniformité peut constituer un obstacle important a la mise en

ceuvre de I’approche.

En outre, I’approche par passerelle n’aiderait pas les créanciers garantis et les cessionnaires a
vérifier si la sreté a ou non été accordée par un titulaire dans la chaine de titres situé a I’extérieur
du Canada. Le fardeau de recherche supplémentaire et le risque qui y est associé varieraient selon
que le régime d’opérations garanties dans la juridiction visée prévoirait ou non un registre de

charges semblable a ceux qui existent dans les provinces et territoires canadiens.

Le répertoriage des DPI fondeé sur les biens éliminerait la nécessité d’obtenir une uniformite des
régles relatives au nom du débiteur au niveau interprovincial et fédéral mais dépendrait d’une
adoption de regles uniformes par les diverses provinces et territoires, laquelle n’est aucunement
assurée. Par ailleurs, une telle approche aurait une incidence défavorable sur la capacité des
débiteurs d’accorder une sireté sur des catégories génériques de DPI par voie de contrat unique et
de dépét unique. Pour ces motifs, le répertoriage des DPI fondé sur les biens n’est pas

recommandé au palier provincial.

11.4  Approche féderale

L approche fedérale que nous recommandons serait une approche mixte en vertu de laquelle les
droits enregistrés au palier fédéral jouiraient d’un droit de préférence par rapport a tout droit
enregistré en vertu des lois provinciales. Cependant, I’enregistrement au palier provincial

demeurerait opposable a tous, sauf a un titulaire de droit enregistré au palier fédéral et a ses
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ayants cause.

Le systeme fédéral réformé comprendrait un systéme de recherche en ligne juridiqguement fiable
et actualisé. Il adopterait, a I’égard des sdretes, un systeme d’avis d’enregistrement similaire a
celui utilisé au sein des systéemes provinciaux. Les sdretés constituées sur des biens
ultérieurement acquis devraient étre mises en ceuvre grace a un systéme qui fait automatiqguement
correspondre le nom du débiteur au nom du titulaire et a la description des biens. Un tel systéme
permettrait I’appropriation automatique des biens ultérieurement acquis. S’ils demeuraient
séparés, les registres fédéraux de droits de propriété et de slretés devraient adopter des régles
uniformes quant au nom du debiteur et étre accessibles grace a un systéme « par passerelle »
unique de recherche et d’enregistrement. La passerelle devrait lier de la méme facon les registres

de slretés provinciaux et fédéraux.

Il faudrait étudier I’adoption d’un systeme de garantie de titre destiné aux DPI ne pouvant étre

identifiés que d’une seule fagon, tels que les brevets.
Le systeme fédéral ne s’appliquerait qu’aux DPI fédéraux et aux sdretés qui les grévent. Les DPI
provinciaux et les slretés constituees sur ces derniers seraient entierement régis par la législation

du lieu ou se situe le débiteur.

Les slretés constituées sur des redevances et d’autres droits du concédant liés aux DPI fédéraux

devraient étre régies par la législation provinciale et non par le systeme fédéral.

115 Licences

Nous recommandons que les licences non exclusives accordées dans le cours normal des affaires

ne soient pas assujetties aux sdretés antérieurement enregistrées.

Il faudrait reconnaitre I’opposabilité des clauses d’interdiction de cession d’un contrat de licence
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qui interdisent & un licencié de céder son droit. Une clause interdisant & un concédant de céder

son droit devrait étre inopposable.
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