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Préesentation des conférenciers

Francois Guay
> Associé, Smart & Biggar

Stephan Georgiev
> Associé, Smart & Biggar

Jonathan Lee-Hickey

> Vice-Président, affaires juridiques et secrétariat corporatif,
Quebécor Média inc.

Jacques Paquin

> anciennement Vice-Président, affaires corporative et secrétaire
chez Camso Inc.
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Evolution du milieu de la Pl au Canada

Avant 1995: 90% de la Pl canadienne appartient a des
étrangers Bureau des brevets

Hors Canada / @
Stratégie [> Rédaction

N Bureau des brevets
.......... . ﬁ

SMART & BIGGAR
FETHERSTONHAUGH

Avocats * Agents de brevets et de marques de commerce

LA Pl SANS EGALE




Différences dans la poursuite des brevets

EUROPE CANADA

« Revendications plus limitées et » Revendications plus larges et
techniques conceptuelles
« Systeme d’opposition avec * Intervention d’un tiers n’est pas
intervention possible devant le bureau des
brevets
« N’est pas favorable aux « Possibilité d’obtenir des
divisionnaires divisionnaires
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Evolution de la Pl au Canada

L’époque «Nortel» : Vers la fin des années 90

Gestion des brevets
1) Innovation

Equipe 2) Spécifications techniques
legale 3) Rédaction

Haute 4) Conformité aux spécifications

direction Vice-

Président 5) Dépot
R&D

6) Chaine de montage et bureau des brevets

7) Aucune implication de l’équipe légale ou de
la haute direction

8) Aucune corrélation entre les objectifs
d’affaires et le portfolio de PI
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Evolution de la Pl au Canada: Aujourd’hui

3) Identifier matiere
potentiellement brevetable

4) Rédaction stratégique
conforme aux objectifs
d’affaires (réalignement

possible)
Haute 1) Identifier objectifs
direction d’affaires de ’entreprise 5) Dépdt
Vice- 2) Innovation alignée avec
D 5 @eRElifE ¢ alEE 6) Suivi de la technologie, du

R&D

marché et des concurrents

7) Modification de la
stratégie. Divisionnaires, etc.

8) Usage de la Pl a des fins
commerciales,
transactionnelles etc. par
l’équipe légale et la haute
direction
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Strategie d’affaires en matiere de brevets

Protéger les innovations de l’entreprise

Historiquement —
Produit concurrent

Produit concurrent

Utiliser les innovations de |’entreprise pour
protéger ce que la concurrence pourrait faire
Approche
Stratégique Innovations de I'entreprise
Produit concurrent
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Evolution de la Pl dans le milieu des

affaires au Canada

e Le futur
Litige
. . stratégique Accompasgner
Red?cnon Poursuite de e Clign% 3
Stratégie alignee avec brevet alignée R et
la stratégie avec la stratégie exterieur du
pays

Transactionnel
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Trois cas pratiques

1. MIPS
2. Dr. Bessette

3. Lainco
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Le dossier MIPS

« <«Start-up» suédoise avec une technologie anti-commotion pour les
casques de sports

» Notre cliente avait une technologie semblable mais ses demandes de
brevets ont été déposées apres celles de MIPS

o Discussions de collaboration entre notre cliente et MIPS échouent

« Risque d’acquisition par un compétiteur ou octroi d’une licence a un
compétiteur

« Ceci viendrait empécher notre cliente d’entrer dans ce marché
puisque notre cliente violerait le brevet de MIPS
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Le dossier MIPS

.« Technologie de
notre cliente

Technologie MIPS
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Le dossier MIPS

o Stratégie : ldentifier et breveter une solution

d’intégration de la technologie MIPS dans un casque de
hockey

o Défi: Technologie MIPS est faite pour des casques

monocoque (1 morceau) alors que les casques de notre
cliente sont ajustables et en 2 morceaux
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Le dossier MIPS

« MIPS a eté bloquée

Cliente #3
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Le dossier MIPS

1. MIPS ne peut pas donner de licence aux concurrents de
notre cliente

2. Poursuite en contrefacon relativement au casque de
notre cliente et attaque en invalidité du brevet #3

3. Jugement favorable a notre cliente rendu en mai 2018
4. Rejette ’argument de contrefacon du brevet MIPS

5. Conclut que notre cliente est propriétaire a part entiere
de ses brevets
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Le dossier Bessette

« Vers la fin des années 90, un urgentologue cherche a
centraliser ’information de santé d’un patient de
maniere électronique

e Permettrait de poser des diagnostics rapides

o Eviterait la duplication d’examens et de tests
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Le dossier Bessette

Défis

e Trouver une facon de centraliser U'information du patient

qui est dispersée dans plusieurs dossiers electroniques dans
les divers hopitaux du CHUM

« Préesenter ’information d’une maniere qui est claire pour
’utilisateur
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Le dossier Bessette

e 1er brevet émis en 2001

i CONFIDENTIAL MERICAL FILE ]

LAST UPDATE: January 3 1998

SUBJECT: John Doe
inks To r Biologi D
IDENTIFIER: HkKk Kk kkkw Back to Main Menu Menu
Go To: MOST RECENT CORONAROGRAPHY
MosT RECENT ELECTROCARDIOGRAM
Administrative Medical Data: Administrative MosT RECENT X-Ray
Permanent Biological Data: Biological MosT RECENT BRAIN CT Scan
Significant Antecedents: Antecedents
Current Medical Condition: Current

Links to Other Blological Data: Other Links

- —_r____IE -
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Le dossier Bessette

« Stratégie: Qu’est-ce qu’on peut prévoir?

e 2¢ brevet couvre la situation ou le dossier du patient
serait accessible sur un appareil mobile
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Le dossier Bessette

o Dossier Santé Québec (DSQ) lancé a partir de 2011

¢ Favoris 35 @] Galerie de composants... ¥

*

¥ ) Résultats de la demiére année

SZUTAN, Mike; M; 91 ans; 1923/03/14; SZUM 2303 1416 'v Profil clinique

] 2015103105 13:19

B = | Afficher par Catégorie v Rechercher

Identification

QA|de en ligne

Q Concerto 6.6 - Boutin, Julie -
| A Accueil Date ¥ | Titre Intervenant |mE

Ressources
Mes préférences

Sexe *

Nom de la meére
Prénom de la mére
Nom du pere

Prénom du pére

* Champ obligatoire

e |
Dossler de santé

11

Adresse du don | _
No civique, rue |= =
|

Ville

Province

Pays |
Code postal (X9

Terminé

' Sites de confiance | Mode protégé : désactivé

recherche
Ressources

Mes préférences

¥ & 2014/06/05 07:00 Analyses laboratoires rpt TESSI{

TESSIER, Diane

“rapport analyse laboratoire"
"potassium" " erque"”
"magnesium” “mg" "sodium" "na" ].
(I ResuNars ammagere (97

(23 Directives de refus (1)

Intervenant
Mots-clés

(23 Données d'identification (1)

l {1} »

Date 2014/06/06 07:00 JTHIY

Catégorie Résultats de laboratoire ssif

Nom Analyses laboratoires rpt Paq
|Péqd

ol
Fs«q‘

’ Profil pharmacologique - actif

Médicament Posologie

(AAAA999999%9) Vue 1
ou L Quitter M ) vue 2 Données d'identification de !
Nom * | Rechercherun | [#) Vue 3 l'usager
Prénom * ‘ pausager | Ca Profils de laboratoire (18) Nofr\ SZUTAN ggresse 102-2810
X : . ) Lp (zRésultats de laboratoire (6) ‘ Prénom Mike Somicile a‘;:':vafd
?&?,‘S,i’n'g DS Co N e ARRARES) 6 Débuter la 'S 7014/06/()@/ 00 Analyses laboratoires rpt TESSIf Bl aaalEat

Montréal
(Qc)

H2B
1W1, CA

111

a

Impression pour dossier | Impression pour

Durée Qté Ordon

TS

IRBESARTAN Prenez 1 30j 30 2014/1
| 150MG comprimeé par
COMPRIME _ jour avec le >
« |1} »
:-’ & — —— - 1 I »
J/ Sites de confiance | Mode protégé : désactivé € v R150% v
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Le dossier Bessette

« Action prise contre la RAMQ et le PGQ (Ministere de la
Sante et des Services Sociaux - MSSS)

« Jugement favorable a notre client rendu le 2 avril 2019
= |e DSQ viole la majorité des revendications des 2 brevets

= la RAMQ et le MSSS incitent a la contrefacon puisqu’ils rendent le
DSQ accessibles aux professionnels de la santé et aux patients
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Le dossier Lainco

o Caractéristiques des structures développées par Lainco

-

—

-

Fermes maitresses
triangulées

supportant des
membrures en
porte-a-faux
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Le dossier Lainco

o Caractéristiques des structures développées par Lainco

Membrures
secondaires fixées

aux membrures en
porte-a-faux et
pontage de toiture
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Le dossier Lainco

Caracteristiques des structures déeveloppées par Lainco

-

Colonnes d’acier
~en périphérie du

SMART & BIGGAR
FETHERSTONHAUGH

Avocats * Agents de brevets et de marques de commerce

23 LA Pl SANS EGALE



Le dossier Lainco

par Lainco

= Contreventements
en croix de Saint-

André
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Le dossier Lainco

e Complexe de Victoriaville
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Le dossier Lainco

e Mémes « look »
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Le dossier Lainco

e Action prise contre la Commission scolaire des Bois-

Francs, la firme d’ingénierie, la firme d’architectes et
l’entrepreneur général

« Jugement favorable a Lainco rendu le 12 décembre 2017
» Lainco a des droits d’auteur dans:

> Les plans concus pour le complexe Sportif Artopex
> La structure d’acier construite a partir des plans

= Conclut a la violation de ces droits par les défendeurs
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e 5 minutes

e Nous débuterons ensuite notre table ronde avec nos
invités:

> Jonathan Lee-Hickey, Vice-Président, affaires juridiques et
secréetariat corporatif, Quebécor Média inc.

> Jacques Paquin, anciennement Vice-Président, affaires
corporative et secréetaire chez Camso Inc.
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Camso

Anciennement, il n’y avait pas de stratégie de PI

Aucun controle sur la technologie developpée par Camso
pour le OEM

OEM conservait généralement la Pl

Mentalité etait de garder U’invention «secrete»
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Camso

« Changement d’approche: Regarder ou ’entreprise veut se
situer dans 5-6 ans

« Implanter stratégie qui oblige le compétiteur a aller vers
des alternatives plus compliquées ou plus colteuses

« Controler la technologie et avoir un rapport de force a
l’égard du OEM
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Camso

« Convaincre ’equipe de recherche et développement
(R&D) des avantages d’avoir une strategie

« Journées de rencontre avec |’equipe R&D

e Importance du département juridique dans le
développement de la stratégie
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Québecor Média

« Arrivéee du phénomene des boitiers pre-chargés

RHINO

entertainm ent.com
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Québecor Média - Dossier Kodi

Boitier Boitier avec Kodi Boitier pré-chargé

Kodi
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Québecor Média - Dossier Kodi

Injonction provisioire accordée contre 5 parties

e Inclut un mécanisme d’ajout de défendeurs:

> «... Should the Plaintiffs identify additional individuals or businesses
selling Pre-loaded Set-top Boxes having the characteristics listed at

paragraphs 2(a) to 2(e), they may serve this Order upon these individuals
or businesses;

» Should the Plaintiffs serve this Order upon additional individuals or
businesses pursuant to paragraph 3, they may amend their pleadings to
include these individuals or businesses as co-Defendants within ten (10)
days of such service...»

« Plus de 175 défendeurs a ce jour SMART 5 BIGGAR
FETHERSTONHAUGH

Avocats * Agents de brevets et de marques de commerce

LA Pl SANS EGALE




Québecor Média - Dossier Lackman

e Injonction et Anton Piller

o Evolution du piratage a la baisse depuis le lancement des
actions
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Questions?

Mercl

Francois Guay
fquay@smart-biggar.ca

Stephan Georgiev
spgeorgiev@smart-biggar.ca
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