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INTRODUCTION

A priori , dans le cadre de la “ phase II ” de la révision de la Loi sur le droit d’auteur [1], la
question des recours en contrefagon semblait condamnée au rdle de parent pauvre. Cette
prédiction reposait, entre autres, sur les conclusions des énoncés de politiques gouvernementales
contenus dans le Livre blanc De Gutenberg a Télidon [2] et dans rapport du sous-comité sur la
révision du droit d’auteur, Une charte des droits des créateurs et créatrices |3]. Essenticllement,
ces documents proposaient la création d’un régime de dommages et intéréts exemplaires, par
ailleurs déja consacré par la jurisprudence, la mise en place d’un régime de dommages et intéréts
préétablis, ’harmonisation a travers le Canada de la procédure de saisie avant jugement et
finalement le renforcement des sanctions criminelles prévues a la loi, notamment par
I’augmentation du montant maximal des amendes a la somme de un million de dollars.

Le projet de loi C-32 tel qu’adopté le 25 avril 1997 [4] constitue ainsi une agréable surprise de par
la densité des modifications apportées a la partie IV de la loi traitant des recours.

Le présent texte a pour objectif de dégager les grands traits de cette révision du droit processuel de
la contrefagcon. Toutefois, pour des raisons tenant au cadre général de cet article, les recours aupres
de la Commission du droit d’auteur ont été¢ volontairement omis.

Nous distinguerons ainsi successivement les sujets suivants :

Les recours par voie de procédure sommaire

Les dommages préétablis

La propriété et la saisie des exemplaires contrefaits d'une oeuvre protégée
La procédure d’injonction dite “ élargie ”

Les recours prévus dans le cas d’importation de livres
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* LES RECOURS PAR VOIE DE PROCéDURE SOMMAIRE

Epris de modernisme, le législateur n’a pas échappé a la derniére mode en vogue touchant le droit
judiciaire, soit la procédure connue sous les qualificatifs de “ procédure accélérée ”, « fast track ”,
“ procédure allégée ”, ““ procédure sommaire ”, etc. C’est ainsi que les paragraphes 4 et 5 de
’article 34 introduit par la Loi modificatrice [5] prévoient I’engagement d’une procédure pour
contrefagon par le biais d’une ““ procédure sommaire ” introduite par requéte. Le paragraphe 34(4)
prévoit donc qu ‘au choix certaines procédures pourront étre instituées ou continuées par voie
d’action ou de requéte ; en ce dernier cas, le tribunal devra statuer sur telles requétes “sans délai et

suivant une procédure sommaire”.
La procédure décrite par le paragraphe 34(4) vise :

* la violation du droit d’auteur (articles 3, 15, 18, 21) [6],
* la violation des droits moraux (article 28.1) [7],



* la détention douaniére d’oeuvres, de livres ou d'autres objets du droit d’auteur importés au
canada(articles 44.1, 44.2 et 44.4) [8],

* les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteurau titre de la gestion collective
(partie VII) [9],

* les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur au titre de la copie privée (partie

VIID) [10],

* les ententes homologuées par la Commission du droit d’auteur (article 70.12) [11].

Cette procédure est ouverte aux auteurs et titulaires de droits d’auteur, aux artistes-interpretes,
producteurs d’enregistrements sonores et de signaux de télécommunication et, enfin, aux sociétés
de gestion chargées de la perception de redevances en vertu des tarifs homologués par la
Commission, incluant les redevances pour copies privées.

Le champ d’application de cette procédure “ sommaire ” est toutefois limité a la contrefacon de
droits d’auteur et, par conséquent, elle ne pourra &tre associée a des réclamations découlant de
violations de secrets industriels, de marques de commerce ou d’actes constitutifs de concurrence
déloyale [12]. De la méme fagon, la procédure offerte par le paragraphe 34(4) ne s’appliquera pas
aux procédures en rectification du registre des drois d’auteur que prévoit le paragraphe 57(4) de la
Loi, non plus qu’a des procédures ancillaires a une cause d’action touchant le droit d’auteur
comme, par exemple, le recouvrement de redevances contractuelles impayées ou un bris de contrat

[13].

En soi trés louable, cette intention du législateur fédéral d’accélérer le processus des actions en
contrefacon se heurte a 1’absence de dispositions spécifiques au droit d’auteur au sein des
nouvelles régles de la Cour fédérale et a la disparité des droits judiciaires provinciaux.

Le pessimisme étant de mauvais aloi, il convient cependant de souligner que devant la Cour
fédérale, la victime d’un acte de contrefacon pourra se prévaloir des articles 300 et suivants des
nouvelles régles régissant les instances introduites devant cette Cour [14]. Ces dispositions
prévoient I’engagement d’une action judiciaire par voie de “ demande ” [15] dont les traits
caractéristiques peuvent se résumer comme suit :

* La demande est introduite par un avis de demande qui contient, entre autres, 1) un énoncé
précis de la réparation demandée, ii) un énoncé complet et concis des motifs invoqués et iii)
la liste des documents qui seront utilisés en preuve a 1’audition de la demande [16];

* Le défendeur, s’il entend s’opposer a la demande, doit signifier et déposer un avis de
comparution dans les 10 jours suivant la signification de I’avis de demande [17];

* Dans les 30 jours suivant la délivrance de 1’avis de demande, le demandeur doit déposer et
signifier les affidavits et les piéces documentaires qu’il entend utiliser a I’appui de sa
demande [18];

* Dans les 30 jours suivants, le défendeur doit déposer et signifier les affidavits et les piéces
documentaires qu’il entend utiliser a I’appui de sa position [19];

* Le contre-interrogatoire des affiants doit étre fait dans les 20 jours suivant le dépot des
affidavits du défendeur, ou dans les 20 jours suivant I’expiration du délai prévu a cette fin,
selon celui de ces délais qui est antérieur a ’autre [20] ;

* Dans les 20 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer son dossier composé
d’une table des mati¢res indiquant la nature et la date de chaque document vers¢ au dossier,
de I’avis de demande, des affidavits et des pieces documentaires a 1’appui de la demande,
les transcriptions des contre-interrogatoires des affiants (le cas échéant), une description des
objets déposés comme pieces qu’il entend utiliser a I’audition, un mémoire des faits et du
droit [21];

* Dans un délai de 20 jours de la signification du dossier du demandeur, le défendeur doit
signifier et déposer son propre dossier [22];



* Dans les 10 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer au greffe de la Cour une
demande d’audience afin de fixer une date de proces [23]. Entre autres, cette demande
d’audience doit indiquer I’endroit proposé pour 1’audition de la cause, le nombre maximal
d’heures ou de jours prévus pour 1’audition, les dates auxquelles les parties ne sont pas
disponibles pour 1’audition au cours des 90 jours qui suivent et la langue dans laquelle
I’audition se déroulera [24] ;

+ A moins d’une autorisation de la Cour sur requéte, I’audition de la cause se fait uniquement
sur dossier, en 1’absence de tout témoin [25].

Sous réserve de prorogation de délai octroyées par la Cour [26], une demandede fixation des
temps et lieu d’audition devra donc étre faite dans les 130 jours [27] du dépdt de la demande au
greffe de la Cour fédérale. Ainsi, en théorie et selon la diligence des parties, la mise en état d’un
dossier pourrait &tre complétée dans les limites d’une période de trois a six mois. Reste a voir ce
que donnera la pratique !

Le demandeur pourra également recourir a la procédure de 1’ action simplifiée ” prévue aux
régles 292 et suivantes des Regles de la Cour fédérale (1998) lorsque la réclamation monétaire est
d’au plus 50 000 $, intéréts et dépens non compris. Cette “ procédure simplifiée ” prévoit
notamment qu’en lieu et place du traditionnel affidavit de documents, le demandeur puisse
signifier au défendeur la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession [28].
L’interrogatoire au préalable doit impérativement se faire par écrit et ne peut comprendre plus de
50 questions [29]. Les requétes incidentes ne peuvent étre présentées qu’a I’occasion de la
conférence préparatoire [30], étant précisé que la procédure de requéte pour jugement sommaire
est exclue [31]. Dans le cadre du proces, la preuve doit se faire par affidavit, I’affiant étant tenu
d’étre disponible aux fins d’un contre-interrogatoire [32].

Au Québec, la “ procédure simplifiée ” prévue aux articles 481.1 et suivants du Code de
procédure civile aurait pu constituer le cadre adéquat aux requétes prévues par le paragraphe 34(4)
de la Loi [33]. Toutefois, tel que I’indique I’intitulé du titre VIII du Code de procédure civile [34]
ces dispositions ne visent que les procédures introduites par voie de déclaration. A ce titre, il serait
judicieux que le l1égislateur amende ’article 762 du Code de procédure civil [35] afin d’y
adjoindre les requétes pour contrefagon de droits d’auteur.

Finalement, il convient de noter qu’aux termes du paragraphe 34(6), le tribunal “ peut, s’il I’estime
indiqué, ordonner que la requéte soit instruite comme s’il s’agissait d’une action ”. Cette
discrétion judiciaire mériterait un encadrement plus soutenu a I’image de celui aménagé par
I’article 481.2 du Code de procédure civile du Québec [36], lequel réfere a ““ la complexité de
I’affaire ou des circonstances spéciales [...] ou encore lorsqu’il y a un risque élevé que la poursuite
de I’affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux a une partie .

« LES DOMMAGES PREETABLIS

L’article 38.1 de la Loi [37] prévoit, a I’instar de la loi américaine, I’octroi de dommages

“ statutaires ” ou “ préétablis ”. La terminologie utilisée par la Loi s’avere discutable. En effet,
compte tenu de la discrétion judiciaire afférente a la détermination de ces dommages, il et été
préférable d’utiliser I’expression “ dommages forfaitaires .

Au dela du droit comparg, I’origine de ces dispositions relatives aux dommages reléve d’ un
constat aussi simple que quotidien : dans bien des cas, la victime d’actes de contrefagon se trouve
dans I’impossibilité matérielle, souvent par manque de ressources financieres, de faire la preuve
des dommages imputables aux actes de contrefagon [38]. La jurisprudence avait certes pallié¢ cette
lacune en énoncgant que la preuve et I’allégation de dommages ne constituaient pas un prérequis a
I’action en contrefagon de droits d’auteur [39]. Dans le méme ordre d’idées, les tribunaux, en
I’absence de dommages réels, n’ont pas hésité¢ a condamner 1’auteur d’actes de contrefagon a des



dommages nominaux [40]. En d’autres occasions, les tribunaux ont pris certaines “ libertés ” a
I’égard du principe de la certitude des dommages et ont suivi les hypothéses proposées par le
demandeur quant au montant d’une éventuelle licence d’utilisation et de sa perte de profits [41].

Quant a la confiscation des profits, malgré les dispositions du paragraphe 35(2) de la Loi sur le
droit d’auteur , cette opération s’avére bien souvent trés fastidieuse et onéreuse, exigeant contre-
interrogatoires et expertises fort complexes. Les traits caractéristiques de ce nouveau régime se
présentent comme suit.

2.1 Un recours alternatif non cumulatif

Le paragraphe 38.1(2) de la Loi ne laisse subsister aucun doute quant au caractére alternatif des
dommages-intéréts préétablis :

Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut,
avant le jugement ou I’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des
dommages-intéréts et des profits visés au paragraphe 35 (1), des dommages-intéréts préétablis [...

1

Toutefois, le paragraphe 38.1(7) nuance cette conclusion en préservant le droit du demandeur de
joindre a sa demande de dommages-intéréts préétablis des conclusions aux fins de I’octroi de
dommages-intéréts exemplaires ou punitifs [42].

2.2 Le moment ou la demande des dommages-intéréts préétablis doit étre faite

Il importe d’abord de rappeler que le demandeur a le choix [43] entre les dommages et les profits
prévus par les articles 34 et 35 et les dommages préétablis prévus par I’article 38.1 [44].

Selon I’article 38.1(1) cette demande peut étre faite en tout temps, ““ avant le jugement ou
I’ordonnance qui met fin au litige .

Cette déclaration de principe donne lieu a deux questions. Le demandeur, conscient de la faiblesse
de ses propres dommages et constatant, a la lumicre des interrogatoires du défendeur, le caractere
minime des profits susceptibles d’étre confisqués, est-il en droit d’amender ses conclusions afin
d’opter pour une condamnation a des dommages-intéréts préétablis et, le cas échéant, cet
amendement peut-il intervenir dans le cadre d’un appel ? [45]

La réponse a la premiere question ne souffre d’aucune ambiguité. Le texte de la Loi est clair et le
droit d’option devrait étre permis jusqu’au terme des plaidoiries, sinon méme en réouverture
d’enquéte. En d’autres mots, on ne saurait opposer une quelconque forclusion au demandeur
quand bien méme le quantum des dommages réels serait connu et a fortiori admis par le
défendeur. Ce principe a été énoncé en 1952 par la Cour supréme des Etats-Unis dans 1’affaire
F.W. Woolworth Co. c. Contemporary Arts qui a statué qu’en maticre de dommages-intéréts
préétablis, les tribunaux n’étaient en aucun cas liés par le montant des dommages effectivement
subis et prouvés :

To fulfill that purpose, the statute has been interpreted to vest in the trial court broad discretion to
determine whether it is more just to allow a recovery based on calculation of actual damages and
profits, as found from evidence, or one based on a necessarily somewhat arbitrary estimate within
the limits permitted by the Act. ”

[.]



“ The discretion of the court is wide enough to permit a resort to statutory damages for such
purposes. Even for uninjurious and unprofitable invasions of copyright the court may, if it deems
it just, impose a liability within statutory limits to sanction and vindicate the statutory policy. [46

Toutefois, compte tenu des critéres énoncés au paragraphe 38.1(5) de la Loi, un plaideur avisé ne
manquera pas d’introduire les ¢léments de preuve nécessaires afin d’établir la bonne ou la
mauvaise foi du défendeur.

La seconde question s’avere beaucoup plus délicate. En effet, la version francaise du paragraphe
38.1(1) de la Loi réfere a un jugement mettant fin au litige [47]. Quant a la version anglaise, elle
fait état d’un jugement final. Ainsi, au regard des principes généraux du droit judiciaire afférent a
la notion de “ jugement final ”, I’on pourrait conclure qu’un demandeur insatisfait et dégu du
montant des profits réalisés par le contrefacteur, puisse opter pour des dommages-intéréts
préétablis dans le cadre d’un appel ou d’un appel incident. En droit américain, qui rappelons-le a
largement inspiré le 1égislateur canadien et dont 1’article 504 du Copyright Act américain [48]
emploie la méme terminologie que le paragraphe 38.1(1) de la Loi, cette conclusion a été retenue
par la jurisprudence [49]. Par contre, une fois I’option faite, le demandeur ne devrait pas pouvoir
revenir sur sa décision [50].

2.3 La fixation des dommages-intéréts préétablis

Le paragraphe 38.1(1) de la Loi prévoit un quantum pouvant varier entre 500 $ et 20 000 $. En
principe, ce plancher et ce plafond sont impératifs et non simplement indicatifs. Néanmoins,
certaines circonstances permettent au tribunal d’y faire exception.

A DPintérieur de ces limites 1égales, les tribunaux conservent toute discrétion bien que la Loi [51
les invite a se référer notamment aux facteurs suivants :

* la bonne ou la mauvaise foi du défendeur [52];

* le comportement des parties avant I’instance et au cours de celle-ci [53] ;

* la nécessité de créer un effet dissuasif a I’égard de violations éventuelles du droit d’auteur
en question [54].

Le premier critére, qui reléve d’une sorte de mens rea, est, a bien des égards, semblable a celui
développé par la jurisprudence relativement a la condamnation du défendeur a des dommages-
intéréts exemplaires ou punitifs [55].

Le second critére, soit le comportement des parties avant 1’instance et au cours de celle-ci, n’est
pas étranger au droit d’auteur, dés lors qu’il constitue I’un des motifs retenus par les tribunaux aux
fins de la condamnation du défendeur aux frais extrajudiciaires du demandeur. Ce comportement
est notamment illustré par le cas du défendeur qui a contesté par tous les moyens procéduraux
disponibles, ’action et la reconnaissance des droits du demandeur [56].

Enfin, le troisiéme critére s’infére de 1’aspect préventif ou comminatoire de 1’attribution des
dommages-intéréts préétablis. Cette fonction dissuasive se trouve fort bien résumée par un auteur
américain :

Second, in making "just" statutory awards, courts rely on the rationale that underlies statutory
damages generally — to promise copyright owners an award that will induce them to create, and
enforce rights in, copyrighted works and, at the same time, to deter infringement. [57]

L’emploi du mot “ notamment ” au paragraphe 38.1(5) de la Loi, permet de conclure que ces
critéres ne sont pas exhaustifs. Le recours a la jurisprudence américaine devrait permettre de
guider les tribunaux canadiens dans 1’exercice de leur discrétion. Ainsi, les tribunaux américains



ont généralement attribué¢ des montants généreux, voire le montant maximum prévu par la loi ou
plus, dans les cas suivants :

* lorsque I’attitude et le comportement du défendeur ont rendu difficile I’évaluation des
dommages réels subis par le demandeur [58] ;

* dans le cas de récidive [59] ;

* dans I’hypothése ou le défendeur savait ou avait des raisons de croire ou encore a
volontairement et d’une manicre flagrante, ignoré I’existence des droits d’auteur [60] ;

* le refus du défendeur de témoigner a I’instance [61] ;

* le fait que le défendeur ait été¢ engagé dans des procédures de nature similaire par le passé
[62];

* le degré de “ raffinement ” du défendeur [63] ;

* ’absence ou la présence d’une indication sur I’oeuvre référant a I’existence des droits
d’auteur [64] ;

* la perte de revenus du demandeur et les profits acquis au défendeur [65] ;

* lorsque le défendeur a fait fi d’une lettre de mise en demeure [66].

La Cour supréme des Etats-Unis dans ’affaire F. W. Woolworth Company c. Contemporary Art,
Inc. a insisté sur I’importance du caractére dissuasif des dommage-intéréts préétablis [67]. Dans
I’affaire International Korwin Corp. c. Kowalczyk, 1a Cour prolonge cette réflexion en déclarant
que les dommages-intéréts préétablis ont pour objectif essentiel de démontrer “ qu’il en colitera
moins d’obéir aux lois sur le droit d’auteur que de les violer ” [68].

A contrario , lorsque le plaignant ne subit aucun ou peu de dommages et que 1’acte de contrefagon
ne génere que des profits minimes pour le défendeur, les tribunaux ont tendance a réduire le
montant des dommages-intéréts préétablis [69].

La Loi autorise a réduire le montant des dommages-intéréts préétablis en dega du plancher
minimal de 500 $ et ce jusqu’a concurrence de 200 $, dans la mesure ou le défendeur le convainc
[70] “ qu’il n’avait aucun motif raisonnable de croire qu ‘il avait violé le droit d auteut ™. A
premicre vue, cette disposition semble en contradiction avec le paragraphe 39(1) de la Loi qui
dispose que ““ le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction a I’égard de cette violation si le
défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif
raisonnable de soupgonner que /'oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégeé par la
présente Loi .

Ainsi, pour donner un sens au paragraphe 38.1(2), on doit conclure que ce n’est pas tant
I’existence des droits d’auteur qui est en cause, mais bien leur violation [71]. En d’autres termes,
le défendeur devra prouver, a la satisfaction du tribunal, qu’il pensait et qu’il était raisonnable de
penser que 1’utilisation d’une oeuvre protégée €tait assez insignifiante pour justifier I’application
de I’adage De minimis non curat praetor ou encore qu’elle était couverte par I’une ou I’autre des
exceptions prévues aux articles 29 a 32 de la Loi.

En dernier lieu, notons que les sociétés de gestion [72] n’ont pas droit a I’option prévue par
I’article 38.1. Leur réclamation pécuniaire doit I’étre pour des dommages préétablis. Toutefois, la
détermination de ceux-ci n’est pas encadrée par un montant minimum et maximum, mais plutot
par référence aux redevances dues au titre du tarif correspondant approuvé par la Commission ; en
pareil cas, a la discrétion [73] du tribunal, ces dommages préétablis seront de trois a dix fois le
montant de ces redevances [74].

2.4 Infractions multiples : dommages multiples ?

Cette question doit étre distinguée selon les parameétres suivants : les atteintes multiples a une
seule oeuvre d’un méme auteur, les atteintes répétées a une seule oeuvre d’un méme auteur, les



atteintes a plusieurs droits d’'un méme auteur sur une seule oeuvre, la contrefagon de plusieurs
oeuvres du méme ou de différents auteurs, les atteintes relatives aux oeuvres “ composites ” et les
atteintes a une compilation d’oeuvres.

2.4.1 L’atteinte multiple a une seule oeuvre d’un méme auteur

Comme contexte factuel, considérons la reproduction de plusieurs parties d’une méme oeuvre
littéraire. La multiplicité des emprunts ne met en cause que le seul droit de reproduction et n’est
donc constitutive que d’un seul acte de contrefacon [75]. Cependant, il va de soi que I’importance
de la contrefagon est un facteur qui doit étre examiné lors de la détermination du montant des
dommages préétablis.

2.4.2 L atteinte répétée a une seule oeuvre d’un méme auteur

A ce titre, envisageons la reproduction multiple et différée dans le temps d’une oeuvre artistique.
La conclusion dégagée au titre du paragraphe précédent s’impose de la méme maniére. En effet, le
caractere répété de la violation ne porte pas atteinte a I’unicité de I’acte de contrefacon.

Cette conclusion ressort du texte du paragraphe 38.1(1) de la Loi, qui stipule :

[...] le titulaire du droit d’auteur, en sa qualit¢ de demandeur, peut, [...] choisir de recouvrer, au
lieu des dommages-intéréts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intéréts
préétablis [...] pour toutes les violations — relatives a une oeuvre donnée |...].

L’expression “ toutes les violations ” a pour vocation d’englober tous les actes de contrefagon,
quel que soit leur espacement dans le temps.

Les propos du professeur Joyce au sujet de I’alinéa 504c) de la loi américaine, qui emploie une
terminologie en tous points identique [76], corrobore cette analyse :

A single infringer of a single work is liable for a single amount between $250 and $10,000, no
matter how many acts of infringement are involved in the action and regardless of whether the acts
were separate, isolated, or occurred in a related series. [77]

Toutefois, un certain courant jurisprudentiel est a 1’effet que lorsque deux actes de contrefagon de
méme nature sont séparés par une période de temps substantielle, il convient de considérer chaque
acte séparément. [78]

Enfin, comme dans I’hypothése précédente, la “ récidive ” est évidemment de nature a influencer
la détermination par le tribunal du montant des dommages-intéréts préétablis.

2.4.3 L’atteinte a plusieurs droits d’un méme auteur sur une seule oeuvres

En guise d’illustration, examinons la reproduction non autorisée d’un programme d’ordinateur et
sa location subséquente. Le contrefacteur viole ainsi deux droits distincts, soit le droit de
reproduction et le droit de location. L auteur ou le titulaire des droits du programme d’ordinateur
pourrait-il obtenir la condamnation du défendeur aux dommages statutaires en proportion du
nombre d’actes de contrefacon ?

La encore, et certains crieront hélas, le paragraphe 38.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur déja
évoqué au paragraphe précédent apporte une réponse définitive a cette question. Par * toutes les
violations — relatives a une oeuvre donnée [...] reprochées en I’instance a un méme défendeur ou a
plusieurs défendeurs solidairement responsables ”, on doit entendre tous les actes de contrefagon,
quel que soit leur nombre ou leur nature.



Le libellé du paragraphe 38.1(1) ne permet guere d’échappatoire au contournement de cette régle

[791.

2.4.4 La contrefacon de plusieurs oeuvres du méme ou de différents auteurs

La contrefagon de plusieurs oeuvres émanant d’auteurs différents ne devrait soulever aucun débat.
Chaque oeuvre est autonome et donne droit a une condamnation distincte. La contrefagon de
plusieurs oeuvres émanant du méme auteur donnant lieu a autant de causes d’action que d’oeuvres
contrefaites, il ressort par conséquent que ce principe doit s’appliquer avec la méme rigueur. Cette
conclusion est unanimement partagée par la jurisprudence américaine [80].

En droit canadien, le paragraphe 38.1(3) de la Loi vient nuancer ce postulat en accordant au
tribunal la discrétion de diminuer le montant des dommages-intéréts préétablis dans le cas ou
ceux-ci s’averent disproportionnés par rapport a la violation. Le texte de cette disposition se lit
comme suit :

Dans le cas ou plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un
méme support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en I’occurrence, réduire, a
I’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé au

paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’il est d’avis que méme s’il accordait le montant minimal de
dommages-intéréts préétablis, le montant total de ces dommages-intéréts serait extrémement
disproportionné a la violation [81].

La référence au caractere disproportionné des dommages-intéréts préétablis par rapport a la
violation s’avére trés ambigué. Cette “ disproportion ” résulte-t-elle de I’absence de profits réalisés
par le contrefacteur ou plutot de I’aspect quantitatif de la contrefagon de chaque oeuvre ? A titre
d’illustration, on peut envisager la distribution gratuite par une galerie d’art d’un catalogue
reproduisant des oeuvres artistiques sans 1’autorisation de leur auteur et titulaire de droits, ou
encore, la réalisation d’une anthologie reproduisant des extraits, qualitativement et
quantitativement peu importants, d’oeuvres littéraires. Il semblerait que le 1égislateur ait envisagé
ces deux situations.

Point n’est besoin d’étre devin ou familier des arcanes du Parlement pour saisir les intentions du
législateur. L’expérience américaine et les condamnations d’un méme défendeur au paiement de
plusieurs millions de dollars pour des dizaines d’infractions liées ont certainement ébranlé la
conviction des intervenants les plus modérés du milieu.

Cette exception au régime général est critiquable a deux titres. En premier lieu, elle risque de
rendre plus complexes les débats judiciaires et en second lieu, I’aspect dissuasif des dommages-
intéréts préétablis risque d’étre atténué lorsque des demandeurs auront obtenu en guise de
compensation des sommes a la limite du ridicule. De plus, si logique il y a, elle aurait dii conduire
le 1égislateur, a I’instar de son homologue américain a permettre aux tribunaux dans les cas d’une
contrefagon patente et systématique a dépasser le montant maximal prévu par la Loi [82].

2.4.5 Le cas des oeuvres “ composites ”

A cet égard, on peut penser aux oeuvres cinématographiques qui incorporent des oeuvres de
nature visuelle, mais également des oeuvres musicales. La Loi n’apporte aucune réponse concrete
et définitive a la question de savoir si I’auteur de 1’oeuvre musicale, qu’il soit différent ou non de
I’auteur de I’oeuvre cinématographique qui incorpore celle-ci posseéde au sens de I’article 38 un
droit distinct et indépendant de celui du titulaire des droits portant sur le film.



La jurisprudence américaine apporte a ce dilemme une réponse tout aussi logique que souhaitable.
Une condamnation aux dommages-intéréts préétablis devrait étre accordée pour toute oeuvre
possédant ou susceptible de posséder une existence indépendante :

The test for identifying relevant "work™ for purposes of determining statutory damages is
“whether each expression has an independent economic value and is, in itself, viable”. [83

2.4.6 Le cas des compilations

Les compilations sont des oeuvres autonomes au sens de la Loi [84] Toutefois, ces réalisations
incluent fréquemment des oeuvres préexistantes également protégées par la Loi. Se pose alors la
question de déterminer si I’auteur ou le titulaire des droits de chaque composante de la
compilation de I’oeuvre dérivée est en droit de réclamer des dommages-intéréts préétablis en se
joignant a I’action principale.

La Loi, a I’exception du pouvoir conféré aux tribunaux de réduire le montant minimal des
dommages-intéréts préétablis ““ dans le cas ou plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit
d’auteur sont incorporés dans un méme support matériel ” [85], ne fournit pas de réponse explicite
a cette interrogation. Toutefois, il est incontestable que I’effort de compilation n’affecte en rien le
statut de toutes et chacune de ces composantes, qu’elles soient I’oeuvre du méme ou de différents
auteurs. Ainsi, I’auteur de chaque oeuvre musicale reproduite au sein d’une compilation conserve
son droit d’action et par-dela son droit de demander sur une base individuelle des dommages-
intéréts préétablis. Ce droit est ouvert de la méme fagon a I’auteur de la compilation.

Le probléme se pose davantage quant a la détermination du montant des dommages, le tribunal
devant inévitablement se prononcer sur la valeur intrinséque de chaque ¢lément de la compilation
et de cette derniére. A cet égard, on notera 1’opinion du professeur Goldstein :

Other things being equal, copyright owners of shorter works should receive awards toward the
lower end of the scale, while copyright owners of longer works should receive awards at the
higher end of the scale. [86]

2.5 Le cas de défendeurs multiples

Cette situation, en pratique trés commune, est directement envisagée par 1’alinéa 1 de I’article 38.1
de la loi qui dispose que “ toutes les violations — relatives a une oeuvre donnée [...] reprochées en
I’instance a un méme défendeur ou a plusieurs défendeurs solidairement responsables ” donnent
lieu a une seule condamnation a des dommages-intéréts préétablis.

A titre d’exemple, envisageons 1’action du titulaire des droits sur une oeuvre cinématographique
dirigée a I’encontre de trois exploitants de salles de cinéma ou I’oeuvre a été présentée
publiquement. Si ces trois exploitants ne sont pas li€s entre eux, au sens juridique du terme, cette
contrefagon pourra donner lieu a trois condamnations distinctes a des dommages-intéréts
préétablis. Au contraire, si ces trois salles de cinéma sont exploitées par une méme personne
physique ou morale, le tribunal ne pourra faire droit qu’a une seule demande. Ce résultat parait
aussi inéquitable que contraire aux objectifs de la loi en ce qu’il encourage inévitablement la
contrefagon.

2.6 Les exceptions

Les établissements d'enseignement sont exemptés de I'application des dommages préétablis dans
le cadre des actes visés aux articles 29.6 et 29.7 de la Loi [87], soit la reproduction de films,
d'émissions d'actualité ou de commentaires d'actualité a des fins pédagogiques et leur exécution en



public subséquente ainsi que la reproduction et I'exécution en public d'une émission communiquée
au public par télécommunication.

Dans le méme ordre d'idées, les établissements d'enseignement, les bibliothéques, les musées ou
les services d'archives ne pourront étre condamnés a des dommages-intéréts préétablis dans le
contexte d'une action fondée sur la reprographie par ces institutions ou leurs préposés d'une
oeuvres dont l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur n'aurait pas habilité¢ une société de gestion a
autoriser la reproduction par reprographie. [88]

Sont également exclus du régime des dommages-intéréts préétablis les violations de droits
d'auteur résultant de l'importation d'oeuvres protégées [89] ainsi que l'importation parallele de
livres [90] ““ dans les cas ou la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire
du droit d'auteur dans le pays de production ” [91].

2.7 Le “ sort ” d’une condamnation a des dommages-intéréts préétablis dans le cadre d’un
appel.

A cet égard, un paralléle peut étre fait avec les dommages-intéréts exemplaires dont 1’attribution
reléve également d’une large discrétion judiciaire du juge de premicre instance. Dans une décision
récente de la Cour supréme dans 1’affaire Air Canada c. La Régie des alcools de I’Ontario ,
I’honorable juge lacobucci, s’exprimant au nom de la Cour, a précisé que I’octroi des dommages
exemplaires relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de premicre instance, une cour d’appel ne
pouvait substituer son jugement a celui de ce juge :

Parce qu’on ne peut pas dire que le juge de premiére instance s’est fourvoyé relativement a un
principe de droit applicable ou qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de fagon si
manifestement erronée qu’il en a résulté une injustice, son refus d’accorder des dommages et
intéréts punitifs ou des dommages composés devrait étre maintenu [92].

Les conclusions de I’honorable juge lacobucci ont été reprises récemment par cette Cour dans la
décision intervenue dans 1’affaire Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc :

Dans leur appel incident, les intimés plaident que 1’appelante doit étre aussi condamnée a des
dommages punitifs. La juge de premiére instance le leur a refusé, au motif que les critéres
d’attribution de ce type de dommages n’étaient pas rencontrés. Deux raisons militent en faveur de
la confirmation du jugement de premiére instance sur ce point. Tout d’abord, I’attribution de ce
type de dommages reléve de la discrétion du juge de proces. Une Cour d’appel ne peut intervenir,
méme si elle est d’avis que, siégeant en premicre instance, elle en aurait alloué, sauf erreur de
droit ou exercice manifestement erroné de la discrétion judiciaire [93].

Ce principe trouve certainement application dans 1’hypothése ou le juge de premiére instance a
accordé des dommages exemplaires, plutot que de les refuser. Ainsi, le caractére exclusivement
discrétionnaire des dommages-intéréts préétablis emporte la conviction qu’a moins d’une erreur
de droit ou de I’exercice manifestement déraisonnable de la discrétion judiciaire, cette Cour ne
devrait pas intervenir.

Il est important de noter que les dispositions afférentes aux dommages-intéréts exemplaires ne
seront applicables qu’aux procédures engagées apres la date d’entrée en vigueur de 1’article 38.1
de la Loi, étant également précisé que la violation du droit d’auteur doit étre postérieure a cette
méme date [94].

« LA PROPRIETE ET LA SAISIE DES EXEMPLAIRES CONTREFAITS
D'UNE OEUVRE PROTEGEE



A ce titre, l'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur apporte trois changements significatifs : la
consécration législative de la procédure de saisie avant jugement, la limitation du droit de saisie, la
disparition du droit de conversion.

3.1 La consécration législative de la procédure de saisie avant jugement

Le paragraphe38(1) permet au titulaire du droit d’auteur de revendiquer la possession, a titre de
propriétaire , des exemplaires contrefaits d’une oeuvre [95] et confére dorénavant une assise
l1égislative aux procédures de recouvrement de possession saisie avant jugement “ si une loi
fédérale ou une loi de la province ou sont engagées les procédures le [...] permet ” [96].

Au Québec, les procédures seront initiées selon le paragraphe 734(1) du Code de procédure civile
qui permet au demandeur de “ saisir avant jugement le bien meuble qu'il est en droit de
revendiquer ”. Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le saisissant n'a pas a invoquer le
péril dans lequel se trouve sa créance [97].

La saisie avant jugement visée par 1’article 734 du Code de procédure civile est de plein droit et ne
nécessite pas 1’autorisation préalable d’un juge. Le bref de saisie est délivré par un greffier sur
présentation de la réquisition, de 1’affidavit et du bref. Cette saisie peut faire I’objet d’un recours
en cassation par la présentation d’une requéte a cet effet au tribunal dans les cinq jours de la
signification du bref de saisie avant jugement au défendeur [98].

3.2 Les limitations au droit de saisie

La loi permet au tribunal compétent de substituer a la saisie toute ordonnance qu’il estime
indiquée [99]. Dans I’exercice de ce pouvoir, le tribunal doit considérer les facteurs suivants :

* la proportion que représente 1’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support
dans lequel ils sont incorporés,

* la vaaleur que représente I’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans
lequel ils sont incorporés,

* ’importance que représente 1’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support
dans lequel ils sont incorporés,

* la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut étre extrait de ce support ou en
constitue une partie distincte [ 100].

Cette disposition permet d’écarter tout risque d’abus, illustré par I’exemple fourni par le
professeur Vaver, dans lequel le titulaire des droits d’auteur sur une oeuvre artistique qui,
reproduite sur un super-pétrolier, saisirait le navire et le vendrait a son profit [101]. Selon le
nouveau texte de loi, le titulaire de droits d’auteur pourra toujours saisir le super-pétrolier, mais
son propriétaire pourra présenter une requéte afin d’étre remis en possession, en offrant
simplement d’effacer la reproduction litigieuse.

On notera enfin que ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux procédures introduites apres
I’entrée en vigueur de I’article 38 de la Loi [102]. Par ailleurs, il est maintenat précisé¢ que le
recours prévu par l,article 38 ne s’applique pas aux oeuvres architecturales [103].

3.3 La suppression du droit de conversion

Ce droit de “ conversion ” permettait a I’auteur ou au titulaire des droits d’auteur privé de son
droit de propriété sur les exemplaires contrefaits de 1’oeuvre d’en obtenir réparation par la
condamnation du défendeur au paiement d’une somme représentant la valeur de ces biens au
moment de la “ conversion ”. Ce droit a été abrogé, suivant en cela les législations autraliennes et
anglaises.



Toutefois, il est important de noter que ce droit continue de s’appliquer dans le cadre des
procédures en cours au moment de 1’entrée en vigueur du paragraphe 38(5) [104].

« L’INJONCTION DITE “ELARGIE ”
1. Général

De droit statutaire nouveau, I’article 39.1 [105] se lit comme suit :

IWIDE INJUNCTION |INTERDICTION |
39.1 (1) When granting an 39.1 (1) Dans les cas ou il accorde
injunction in respect of an une injonction pour violation du

infringement of copyright in a work||droit d’auteur sur une oeuvres ou
or other subject-matter, the court  |[un autre objet, le tribunal peut en
may further enjoin the defendant  ||outre interdire au défendeur de
from infringing the copyright in violer le droit d’auteur sur d’autres
any other work or subject-matter if [|oeuvres ou d’autres objets dont le
demandeur est le titulaire ou dans
(a)the plaintiff is the owner of the |lesquels il a un intérét concédé par
copyright or the person to whom an [licence, si le demandeur lui

interest in the copyright has been | démontre que, en I’absence de cette
granted by licence, and interdiction, le défendeur violera
vraisemblablement le droit d’auteur
Sur ces autres oeuvres ou ces autres
objets.

(b) the plaintiff satisfies the court
that the defendant will likely
infringe the copyright in those
other works or subject-matter
unless enjoined by the court from
doing so.

APPLICATION OF INJUNCTION [[APPLICATION DE
L’INJONCTION

(2) An injunction granted under (2) Cette injonction peut viser
subsection (1) may extend to works [[méme les oeuvres ou autres objets
or other subject-matter sur lesquels le demandeur n’avait

pas de droit d’auteur ou a I’égard
(a)in respect of which the plaintiff | desquels il n’était pas titulaire
was not, at the time the proceedings||d’une licence lui concédant un
where commenced, the owner of  [|intérét sur un droit d’auteur au

the copyright or the person to moment de I’introduction de
whom an interest in the copyright |[I’insatncae, ou qui n’existaient pas
has been granted by licence; or a ce moment.

(b)that did not exist at the time the
proceedings were commenced.

L’article 39.1 [106] incorpore dans la Loi une pratique que I’on retrouvait fréquemment dans les
procédures en violation du droit d’auteur, particuliérement celles qui impliquaient la violation de
répertoires de sociétés de gestion collective. Comme 1’écrivait James LAHORE [107] “It has
become common, particularly in England, for plaintiffs to seek orders for injunctive relief inm a
wide form, not only in relation to a specific article or articles (usually recordings or films” in
which the plaintiff claims copyright, bu also infor all other articles in which copyright is owned or



licensed by the plaintiff”. Cette pratique, toutefois, est moins récente qu’il n’y parait, de telles
conclusions pouvant étre retracées dans la jurisprudence [108].

Méme si le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction “élargie” peut se fonder sur leurs
pouvoirs inhérents [109] les tribunaux se sont généralement montrés peu enthousiastes a octroyer
semblable conclusion, surtout au niveau interlocutoire. En effet, en semblable cas, il s’avére
généralement difficile -sinon parfois impossible- a un défendeur de savoir avec un certitude
suffisante si une oeuvres [110] donnée —mais non spécifiée- est ou non visée par une telle
injonction. Eu égard aux graves conséquences qui peuvent s’ensuivre [111] les tribunaux ont
exprimés une réticence certaine a 1’octroi de conclusions larges ou imprécises [112]:

These difficulties arise out of the form of the injunction. As I have said, the form of the injunction
was not the subject of any debate or discussion on the original interlocutory hearing. Mr. Thorley
tells me that the form is one commonly used for interlocutory injunction in breach of copyright
cases. In my judgment, however, the form is not satisfactory. /¢ is essential that a party who is
subject to an interlocutory injunction should know what he can and cannot do pending trial. An
order which makes the identification of what is permissible and what is prohibited depend on what
happens at trial soes not satify this requirement [113].

Ou encore :

Mr. Bateson, however, has sought on the plaintiffs’ behalf an injuction of a very great breadth. He
has sought an injunction restraining the defendants from knowingly infringing copyright in any
film for the time belonging to any of the plaintiffs (meaning any member of the M.P.A.A. besides
the named plaintiffs) or in respect of which any of them is for the time being the exclusive
licensee.

It would be impossible for the defendants to know what films are covered by an injunction in that
form. In my judgment it would be wrong in principle to grant an injunction the scope of which the
defendants subject to it could not know and could not discover. Experience in this litigation has
underlined the great difficulty that is often experienced in ascertaining in whom copyright or
exclusive rights in a particular film are for the time vested [114]

Dans le cas d’un manquement a une ordonnance d’injonction, lorsqu’il subsiste un doute quant a
la portée de celle-ci, ce doute bénéficiera a I’intimé [115].

* Conditions d’émission

Le paragraphe 39.1(1) fixe les conditions d’émission d’une telle injonction élargie. Celle-ci obéira
d’abord aux principes généraux des recours en injonction [ 116]. De plus, le pouvoir de la cour
d’émettre une telle injonction n’est pas limité au jugemenmt final mais peu également s’exercer au
niveau interlocutoire ou provisoire ou encore sur une base quia timet .

* Caractére complémentaire

Le redressement que permet I"article 39.1 est supplémentaire a I’injonction que prévoit déja le
paragraphe 34(1) de la Loi. A cet égard, le libell¢ du texte francais de 1’article 39.1 [“le tribunal
peut en outre interdire”] est plus clair que son équivalent anglais [“the court may further enjoin™].

Toutefois, le libellé de I’article 39.1 suggere qu’une telle injonction élargiene pourrait étre émise
que lorsque la cour aura émi une injonction a I’égard de la violation du droit d’auteur dans une
oeuvres spécifique qui “se trouve devant elle”. Il semblerait ainsi [117] qu’une cour ne saurait, du
moins en vertu de I’article 39.1, émettre une telle injonction élargie si elle n’a au préalable —-méme
dans le méme jugement- émis une ordonnance d’injonction a 1’égard d’une violation particuliére.



En plus de cette condition contextuelle, deux autres conditions doivent €tre rencontrées pour que
’article 39.1 puisse étre appliqué.

En ce qui a trait au demandeur, ce dernier devra étre soit le titulaire du droit d’auteur [118] dans
I’oeuvres soit étre le titulaire d’un intérét concédé par licence [119] dans 1’oeuvres.

En ce qui a trait au défendeur, il devra étre démontré qu’il violera vraisemblablement les droits du
demandeur a moins que la cour n’intervienne.

 Fardeau

Il incombe au demandeur, par prépondérance de preuve, de convaincre la cour de la violation
probable [et non simplement possible] [120] de ses droits s’il veut que la cour émette une
injonction pour des activités autres que les contrefagcons prouvées [121] : il devra s’agir d’une
preuve de faits réels et non fondée sur de simples hypotheses, allégués ou présomptions générales.
Au titre des éléments dont pourrait ainsi tenir compte une cour, seraient le camouflage d’activités
passées, la nature du commerce ou des droits visés, mépris du demandeur ou des droits qu’il
représente, je m’en foutisme quant aux droits du demandeur, insouciance quant a I’obéissance a
des ordonnances antérieures, scénario habituel ou systéme de contrefagon [122], comportement
méme du défendeur. Il s’agit 1a, assurément, de critéres non exhaustifs dont le poids variera
suivant les circonstances, 1’habileté des plaideurs ou la perception de la cour.

* Champs d’application

Le paragraphe 39.2 prévoit qu’une injonction €largie peut viser une oeuvres ou autre objet du droit
d’auteur

» al’égard des quels le demandeur est titulaire du droit d’auteur,

» al’égard desquels le demandeur est la personne a qui un intérét par licence a été concédé,

» al’égard deesquels le demandeur n’était pas, au moment de 1’institution des procédures, le
titulaire du droit d’auteur,

» al’égard esquels le demandeur n’était pas, au moment de 1’institution des procédures, la
personne a qui un intérét par licence avait été concéde,

* qui n’existait pas au moment de 1’institution des procédures.

On I’aura compris, ce paragraphe est fait sur mesure pour les sociéts de gestion collective dont
dont les répertoires varient constamment il devrait également mettre fin a certains des problémes
résultant des contrats de production visant des oeuvres futures [123]. En tout état de cause, elle
permettrait a une société de gestion collective, sans chaine de titres de demander et d’obtenir une
injonction pour une oeuvres qui n’existerait méme pas [124];. On comprendra qu’un tel
redreseemnt, mal balisé, puisse donner lieu a des abus que certains ont déja décriés :

Proposed s. 39.1 provides the right to obtain a wide injunction. This is a remedy that would enable
a plaintiff with no ownership or license interest in a copyright and in respect of copyrights which
may not yet even exist to obtain injunctive relief against infringement. [...] CAUT is concerned
that this provision could give a plaintiff, such as a collective, rights apparently not available at
common law, namely with respect to works in which they have no interest or which may not even
exist. This is potentially a very dangerous weapon, especially in view of the outsider problem with
respect to collectives that collect royalties for works in which they have no legal interest. [...]
CAUT believes that the extension of the quia timet remedy creates the possibility that it could be
used by collectives with respect to outside repertoire and as an ad terrorem weapon on an
aggressive basis [125].

4.4 Comment ?



La faculté pour la cour d’émettre une injonction élargie ne résout pas tous les problémes. En effet,
I’émission d’une injonction n’aura généralement d’intérét pour un demandeur que dans la mesure
ou il peut en faire assurer le respect par le biais de I’outrage au tribunal. Or, celui-ci demande la
preuve hors du doute raisonnable de la désobéissance a I’injonction et partant, de la connaisssance
de sa portée. Les répertoires des sociétés de gestion collective ont beaux étres accessibles [126], il
n’en demeure pas moins que c¢’est beaucoup demander a un défendeur d’avoir a déterminer si, en
chaque cas, une oeuvres donnée est ou non couverte par un tel répertoire ou I’injonction méme. Le
probléme a été justement posé dans les termes suivants : “The issue, will be the enforcement of
such an order. Must a plaintiff give notice when it acquires ownership in new works ? Will the
Court be more lenient on a defendant in contempt proceedings involving the "expanded" order ?”
[127] Une approche prudente pourrait étre, en I’absence de preuve de connaissance de la portée de
I’injonction, celle préconisée par le juge Scott dans 1’affaire Columbia Picture Industrise c.
Robinson :

I am prepared to grant an injunction protecting the copyright or the exclusive rights of any of the
present plaintiffs in the films in respect of which their respective tiltes have been established in
this action. I am not prepared to extend this protection to companies who are not plaintiffs, that is
to say to future M.P.A.A. members. Nor I am prepared to extend the protection to cover other
films. I am, however, willing to give the present plaintiffs or any of them liberty to apply from
time to time on notice to the defendants to extend the injunction to other films. In order to obtain
that extension, I contemplate that the applicant would have to satisfy the court that it had
copyright or exclusive rights in the film or films in question; second, either that it had applied to
the defendants for suitable undertakings which had not been given, or that for some reasons
undertakings by the defendants were not sufficient. The costs of any such application would of
course depend on the circumstances of that application.

The procedure I have suggested will, I hope, ensure that the plaintiffs will obtain proper protection
whilst the defendants will not be subjected to injunction the scope of which they cannot possibly
discover [128].

Sans que le processus ne soit aussi lourd que celui suggéré dans cette affaire, il semble bien que la
solution de prudence, du moins pour celui qui entend se prévaloir de 1’outrage résultant d’une telle
injonction ¢€largie soit de donner avis des adjonctions a son répertoire [129].

* LES RECOURS PRéVUS DANS LE CAS D’YIMPORTATION DE LIVRES
[130

L’article 27.1 de la Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur inclut au rang des actes de
contrefagon I’importation parallele de livres, pratique généralement plus connue sous le générique
de “ grey marketing .

Ainsi, des lors que I’auteur ou le titulaire des droits d’auteur sur un livre a consenti par écrit a une
personne physique ou morale un droit de distribution exclusif au Canada, ou pour une partie du
territoire du Canada ou encore un secteur du marché (exemple : les institutions d’enseignement et
leurs bibliothéques), I’importation de livres par une tierce personne constitue un acte de
contrefagon.

Le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive peut requérir d’un tribunal une
ordonnance permettant la saisie en douanes des livres ou toute ordonnance de nature a sauvegarder
les droits des parties [131].

L’article 45 de la Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur prévoit deux exceptions en faveur des
¢tablissements d’enseignement et leurs bibliothéques. Dans un premier temps, il est loisible a un
établissement d’enseignement et a une bibliotheque d’importer un exemplaire d’un livre [132] et



d’importer des exemplaires de livres d’occasion, a I’exception des ouvrages de nature scientifique,
technique ou savante qui sont destinés a servir de manuels scolaires. Il est a noter que le projet de
loi C-32 déposé en premicere lecture au mois d’avril 1996 n’opérait aucune discrimination quant a
la nature des livres usagés pouvant étre importés librement.

Ce n’est qu’a la suite de I’intervention “ dramatique ” et *“ de derniére heure  de I’ Association
canadienne des éditeurs ( Canadian Publishers Council ) qui annongait 8 mots a peine couverts
que I’'industrie de 1’édition canadienne était ainsi mise en péril, que la Chambre des communes a
amendé¢ ’article 28 de la Loi modificatrice en ce qui a trait a 1’article 45 de la Loi [133].

Enfin, les enseignants et les chercheurs pourront se fonder sur I’exception prévue a 1’alinéa 45(1)
a) de la Loi qui prévoit que “ toute personne peut importer pour son propre usage deux
exemplaires au plus d’une oeuvre [...]

La consécration de ce droit de distribution exclusive affectera la pratique de certains libraires qui
s’approvisionnaient auprés de maisons de distribution de livres situées aux Etats-Unis plutot que
de faire affaire avec leurs homologues canadiens.

 DIVERS
6.1 Vers la fin du cumul des dommages et de la confiscation des profits?

La jurisprudence avait établi que ces recours étaient cumulatifs et non alternatifs [134]. La
rédaction du paragraphe 35(1) de la Loi semblerait suggérer que le tribunal, dans 1’exercice de sa
discrétion aux fins de la détermination des profits du défendeur attribuables au demandeur, soit
invité a prendre en considération les dommages-intéréts déja attribués a 1’auteur ou au titulaire des
droits.

Toutefois, une lecture plus attentive du texte tend a en restreindre sa portée. Pour mémoire, cette
disposition se lit comme suit :

Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des
dommages-intéréts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a
réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des
dommages-intéreéts.

En définitive, il semblerait que le tribunal pourrait réduire le montant des profits confisqués au
défendeur lorsque le demandeur aurait allégué une perte de profits et que celle-ci aura été prise en
considération dans le calcul des dommages-intéréts. Ainsi, si les dommages ont une toute autre
source, les tribunaux ne devraient pas en tenir compte dans le cadre de la détermination des profits
du défendeur attribuables au demandeur [135].

6.2 L’attribution au demandeur de ses frais extrajudiciaires

Antérieurement a 1’entrée en vigueur de la Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur , *“ les frais de
toutes les parties a des procédures relatives a la violation du droit d’auteur ™ étaient a la discrétion
absolue du tribunal. Dans sa version modifiée, le mot ““ absolu ” a mystérieusement disparu [136].

Selon le principe bien connu de 1’ effet utile des lois ™, cette soustraction parait a priori suspecte.
En effet, I’on pourrait tenter d’argumenter que cette soustraction  affaiblirait  la décision du juge
de premicre instance et ouvrirait la possibilité d’une intervention plus importante de la Cour
d’appel et ce, méme en I’absence d’allégations concernant 1’exercice déraisonnable de la
discrétion par le tribunal. Il va de soi que cette interprétation serait fort regrettable.



6.3 L’encadrement des procédures introduites par une personne autre que le titulaire du
droit d’auteur

Les dispositions relatives a I’intérét pour agir de ““ quiconque posseéde un droit, un titre ou un
intérét acquis par cession ou concession consenti par €crit par le titulaire ”, principalement le
bénéficiaire d’une licence d’utilisation, n’ont pas été¢ modifiés par la loi. Toutefois, le
paragraphe 36(2) de la Loi exige désormais que ce dernier fasse du titulaire du droit d’auteur une
partie [137] a la procédure, sujet a I’exception des actions ““ douanieres ” [ 138], des procédures
interlocutoires [139] et dans tous les autres cas ou le tribunal estime que 1’intérét de la justice ne

I’exige pas [140].

Par ailleurs, le tribunal, “ sous réserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit
d’auteur 7, verra a répartir entre eux “ de la manicre qu’il estime indiquée, les dommages-intéréts
et les profits visés au paragraphe 35(1) ” [141].

6.4 Les précisions apportées au régime de la prescription

Le délai de prescription n’a pas été modifié¢ et demeure de trois ans. Toutefois, le paragraphe 41(1)
de la loi est venu préciser le point de départ de la computation de ce délai. Aux fins de ce calcul,
est pris en considération le moment ou la contrefagon est intervenue ou la date a laquelle le
demandeur a pris connaissance de la contrefacon et 1, I’ajout est significatif, le moment ou “ il est
raisonnable de s’attendre a ce qu’il en ait eu connaissance .

Cette adjonction est regrettable. En effet, la raison étant par essence un concept essentiellement
subjectif, il est fort a craindre que cette question de prescription souléve bien des nouveaux débats.
On notera que ce nouveau régime s’applique aux procédures engagées apres la date d’entrée en
vigueur de I’article 41, ainsi qu’aux procédures en cours a cette méme date [142].

Ce délai de prescription connait deux exceptions. Dans le cas des licences délivrées par la
Commission pour les oeuvres dont le titulaire est introuvable, la date de prescription d’une action
en recouvrement de redevances se prescrit par cinq ans [143]. De méme, toute action fondée sur
une violation d’un contrat d’utilisation de droits d’auteur se trouve soumise aux régles prévues a
cet effet par chaque province.

Ces précisions quant au régime de la prescription s’appliquent aux procédures introduites aprés la
date d’entrée en vigueur de I’article 41 de la Loi de méme qu’aux procédures en cours a cette
méme date. [ 144

6.5 Les présomptions

Les présomptions qui faisaient auparavant des paragraphes 34(3) et 34(4) font maintenant 1’objet
d’un long développement indépendant a I’article 34.1. Malheureusement, si celles-ci couvrent les
oeuvres et les autres objets du droit d’auteur, elles négligent de fournir des présomptions
¢quivalentes en regard des droits moraux.

6.6 La détention douaniére

Les ordonnances de détention douanieres d’oeuvres [145], de livres [146] et des autres objets du
droit d’auteur [147] font maintenant I’objet d’un traitement distinct et, sujet a la lecture de
dispositions législatives quelque peu longuettes et répétitives, s’ajoutent donc a 1’arsenal dont
disposent les titulaires de droits d’auteurs (et leurs licenciés exclusifs ou leurs distributeurs
exclusifs [148], le cas échéant) pour préserver leur marché.

CONCLUSIONS



Les sanctions prévues par la Loi quant a la violation d’un droit subjectif sont a I’image de 1’intérét
porté par le 1égislateur et, a certains égards, la société aux valeurs inhérentes a ce droit. En ce sens,
au dela de I’aspect strictement technique des nouveaux recours, il y a tout lieu de croire que la
perception collective du droit d’auteur a changé. Trop peu, trop tard dirons certains, regrettant par
exemple que les sanctions pénales n’aient pas été renforcées. Cela est certainement vrai,
notamment a la lecture d’une décision récente rendue en la matiere dans I’affaire R. c. Laurier
Olffice Mart Inc .[149] Toutefois, a ces objections on répondra qu’une application libérale des
nouvelles dispositions afférentes aux recours devraient sans doute favoriser “ les petits artisans
de la création dont les droits, par un manque chronique de ressources financieres, demeurent bien
souvent théoriques. Selon les bons mots de Beaumarchais “ que pour pouvoir créer, encore faut-il
au préalable diner ”, [150] il ne reste plus qu’a attendre et espérer que les tribunaux sauront faire
bon usage des nouveaux “ outils ” mis a leur disposition par la Loi.
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