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1. Introduction

C’est un principe de linguistique bien connu que la réalité a
laquelle est exposé un peuple faconne sa langue. C’est notamment la
raison pour laquelle les Scandinaves ont développé un grand nombre
de mots relatifs a la vie en mer (dont nombre sont entrés depuis dans
la langue francaise) et pourquoi les Inuits possedent, dit-on, plus de
soixante-quinze mots de vocabulaire pour décrire diverses formes de
neige.

C’est aussi le propre du langage d’évoluer au fil des découvertes
et des nouvelles réalités.

De nos jours, les nombreux développements dans le domaine
des technologies de l'information («TI») ajoutent sans cesse a la
langue que nous parlons. On n’a qu’a penser aux termes «courriel»,
«serveur», «polluriel», «<Internet» et a bon nombre d’autres mots dont
I'utilisation s’est répandue dans les dix derniéres années pour s’en
convaincre.

Compte tenu des développements évoqués, certains nouveaux
mots ou nouvelles facons d’utiliser d’anciens mots semblent tres
«spéciaux», voire méme uniques, au début de leur utilisation. Quel-
ques années plus tard, ils deviennent tres répandus, voire communs,
et des «sous-catégories» ou des «sous-divisions» de ces mots émanent
dans le cadre de la naissance d’expressions plus précises.

Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, le droit sur
les marques de commerce est en quelque sorte tributaire de ce phé-
nomene linguistique, ce qui n’est pas sans avoir de conséquences sur
la pratique du droit dans ce domaine. Nous avons voulu, par le pré-
sent texte, nous pencher sur les enjeux que ce phénomene linguis-
tique crée dans la pratique du droit des marques de commerce. En
particulier, nous avons voulu jeter un ceil sur les pratiques passées
et en vigueur au Bureau des marques de commerce, sur les défis
qu’ont a relever les examinateurs dans le cadre de leur travail et sur
les conséquences juridiques de la maniere dont ces défis sont relevés.
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Nous examinerons d’abord briévement le contexte économique
et technique actuel dans le secteur logiciel, pour ensuite nous pen-
cher sur la demande de dépot de marque de commerce, afin de passer
ensuite au vif du sujet, soit I’évolution de la terminologie acceptable
et 'importance de 1’état déclaratif des marchandises et des services
qui figure, pour chaque marque, au Registre des marques de com-
merce. Nous traiterons finalement des conséquences juridiques du
probleme des changements terminologiques, pour terminer par un
survol des solutions possibles a la problématique dont nous traite-
rons ici.

Ce texte s’adresse certes a la communauté juridique, mais éga-
lement a tous ceux qui travaillent dans le secteur des marques de
commerce. Nous avons cependant tenté de rejoindre également le
secteur informatique, et les deux premiers groupes mentionnés nous
pardonneront alors d’énoncer certaines bases juridiques qui pour-
raient leur sembler évidentes.

2. Le contexte
2.1 Le contexte économique

Point n’est besoin de rédiger un texte tres long pour expliquer
au lecteur I’essor économique remarquable qu’a connu le secteur des
technologies de I'information dans les récentes années. Il suffit de
mentionner comme exemple la présence, ou plutdt Pomniprésence,
des ordinateurs dans toutes les spheres de la vie économique, et
méme personnelle.

Rares sont les professionnels, en 2001, qui n’ont pas un ordina-
teur a leur disposition. Rares sont les flottes de camions qui ne sont
pas gérées, voire surveillées a tout moment, par ordinateur. Encore
plus rares sont les départements de comptabilité d’entreprise qui ne
sont pas informatisés. Ainsi, de nos jours, les ordinateurs peuvent
répondre a vos appels téléphoniques, démarrer votre cafetiere le
matin, gérer le chauffage et la climatisation de votre maison de fagon
électronique (pour épargner I’énergie la nuit et s’assurer d’un réveil
confortable) et bien d’autres choses encore.

La conséquence de cette évolution fulgurante est la multiplica-
tion de l'offre de produits sur le marché, ainsi que la multiplication
des sortes, des catégories de produits logiciels et informatiques sur le
marché. L’acheteur, celui a qui le produit est destiné, qu’il soit un
«consommateur» au sens de la loi ou un acheteur pour fins d’affaires,
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se voit offrir une gamme de produits informatiques de plus en plus
variée et de plus en plus pointue.

2.2 La mise en marché des logiciels

Les défis de mise en marché pour les producteurs de logiciels,
que nous connaissons puisqu’il s’agit de notre clientele d’affaires, ont
évolué au fil des récentes années.

Il y a une vingtaine d’années, le secteur des technologies de
I'information était encore relativement nouveau et plusieurs ouver-
tures aujourd’hui disparues existaient encore. Plusieurs des normes
que nous connaissons aujourd’hui n’étaient pas encore établies.

Par exemple, il était possible pour une entreprise établie dans
un sous-sol de banlieue de réver a la conquéte (avec quand méme
beaucoup de chance, d’argent et d’habileté) du domaine mondial du
traitement de texte. Aujourd’hui, la majorité des ordinateurs person-
nels a ’échelle de la planete ont, sur leur unité de disque dur, la
méme marque américaine de logiciel de traitement de textes.

En 2001, il existe, dans le marché des logiciels, des entreprises
tres riches et tres puissantes qui occupent la plupart des ouvertures
de marché les plus vastes, comme les traitements de texte, les feuil-
les de calcul, les fureteurs Internet, etc. Que faire pour une entre-
prise plus petite, ou plus nouvelle, pour trouver la rentabilité? La
réponse: il faut segmenter le marché, trouver des sous-marchés plus
petits a qui 'on pourra présenter une offre de produit spécialisé,
propre a ce sous-marché.

Le secteur des logiciels, en 2001, compte donc une foule de pro-
duits spécialisés: du logiciel de comptabilité spécifiquement déve-
loppé pour les courtiers en valeurs mobilieres au logiciel de dessin
s’adressant particulierement aux dessinateurs techniques du monde
de 'aéronautique, en passant par le ludiciel (le logiciel-jeu) s’adres-
sant aux enfants de 3 4 5 ans et ayant pour but de leur apprendre a
compter.

Il est de coutume dans le monde de la mise en marché des logi-
ciels de qualifier de logiciel visant un marché «horizontal» le produit
logiciel s’adressant a une foule de clienteles différentes. Un bon
exemple de logiciel «horizontal» est, justement, le traitement de
texte, utilisé par tous les secteurs économiques et toutes sortes de
particuliers.
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Il est également habituel de définir les produits s’adressant a
un secteur d’activité en particulier comme des logiciels visant un
marché «vertical». Un bon exemple de logiciel «vertical» serait un
logiciel de gestion d’inventaire spécialement destiné au secteur de la
mode: en effet, dans ce secteur, il faut gérer des produits (vétements)
portant des numéros de code, certes, mais qui peuvent de plus étre
offerts en plusieurs tailles ou couleurs!.

La mise en marché des logiciels «verticaux» s’effectue en tenant
compte des autres produits disponibles dans le secteur d’activités
auquel on s’adresse, et non en tenant compte de 'ensemble des
autres produits disponibles sur le marché. Pour sa part, 'acheteur
d’un produit vertical n’aura possiblement connaissance que des mar-
ques de commerce de produits du secteur précis de ce produit verti-
cal.

Il apparait logique que le propriétaire de la marque d’un pro-
duit logiciel vertical ne détienne des droits sur cette marque que
quant au secteur vertical dans lequel il met en marché ses produits,
libérant ainsi d’autres secteurs d’activités ou une marque compa-
rable a la sienne ne lui causerait aucun préjudice. Or, la réalité de la
derniere décennie en matiere de droit des marques de commerce au
Canada ne reflete pas tout a fait ce principe, d’ou la pertinence, du
moins le croyons-nous, d’analyser le phénomeéne dans le présent
article.

3. La demande de dépot et ’examen des marques de
commerce

3.1 La demande de dépét de marque de commerce

Comme chacun le sait, le droit des marques de commerce au
Canada repose en grande partie sur 'enregistrement des marques
de commerce au «Registre des marques de commerce» (ci-apres le
«Registre»)2. Conformément a l'article 2 de la Loi, une marque de

1. Un tel logiciel pourrait, par exemple, permettre a son utilisateur de savoir s’il
reste en inventaire cinq exemplaires d’'un vétement, mais pas du méme vétement
de taille 11 ans, en vert, etc.

2. Ce registre est constitué en vertu de 'article 26 de la Loi et peut étre consulté
par 'entremise du site Web de ’'OPIC a l'adresse suivante: <http://strategis.ic.
gc.ca/cgi-bin/sc_consu/trade-marks/search_f.pl>.
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commerce «déposée» est une marque qui a été portée au registre au
terme du processus de dépot constitué de cinq étapes obligatoires3.

La Loi sur les marques de commerce4 (ci-apres la «Loi») requiert
de toute personne qui dépose une demande d’enregistrement de
marque de commerce que cette demande comporte, entre autres, un
énoncé clair de la marque et une description précise des marchandi-
ses et services en rapport avec lesquels celle-ci est utilisée, c’est ce
que 'on nomme «/’état déclaratif des marchandises et des services».

Cela va de soi, une marque de commerce ne confere pas a son
détenteur le monopole total sur 'utilisation d’'un mot du dictionnaire
(ou méme d’une expression inventée). Le duo (marque + état déclara-
tif) constitue le fondement méme de notre droit des marques.

C’est au Bureau des marques de commerce (ci-apres le «Bureau
des marques»), I'une des divisions de 1'Office de la propriété intel-
lectuelle du Canada (ci-apres «OPIC»), qu’il incombe de gérer les
demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada.
Lorsqu’il regoit une demande, le Bureau des marques doit s’assurer
que la marque est «enregistrable» en fonction des criteres de la Loi.

3.2 L’examen de «l’état déclaratif des marchandises
et des services»

L’une des facettes que le Bureau des marques doit évaluer pour
déterminer si une marque est «enregistrable» a trait au degré de pré-
cision de «I’état déclaratif des marchandises et des services», tel que
rédigé par le requérant dans sa demande d’enregistrement.

Pour chaque demande, le registraire doit s’assurer que le
requérant a décrit ses biens et services de facon suffisamment pré-
cise, dans le but d’éviter les abus et de ne conférer des marques de
commerce qu’aux individus et entreprises les ayant réellement utili-
sées pour I'ensemble des marchandises et services prévus dans I’état
déclaratif5. Le critere a respecter dans chaque demande est celui
qu’énonce I'alinéa 30a) de la Loi, soit le fait que I’état déclaratif des

3. Ces cinq étapes sont: 1) la demande de dépét (formalité), 2) 'examen de la
demande par le Bureau des marques, 3) 'annonce (et l'opposition, le cas
échéant), 4) 'admission et 5) I’enregistrement lui-méme.

4. L.R.C. (1985), c. T-13.

5. Cela dit, il est également possible de déposer une marque uniquement pour
«usage projeté»; ce sont alors des regles quelque peu différentes qui régiront la
demande du requérant.
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biens et services associés a la marque proposée utilise les «termes
ordinaires du commerce» et qu’il énonce les «<marchandises ou servi-
ces spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou
sera employée»6.

C’est donc dire qu'une demande d’enregistrement de marque de
commerce pourra étre refusée si elle ne décrit pas de facon adéquate
les biens et (ou) services en association avec lesquels la marque est
(ou sera) utilisée. Le caractere adéquat de la description des biens et
services sera évalué, dans le processus normal, par ’examinateur du
Bureau des marques, en fonction de plusieurs critéres que nous exa-
minerons ci-apres.

3.3 L’examen quant a la «confusion»

3.3.1 Le refus des marques portant & «confusion»

Tel que mentionné ci-haut, le droit des marques repose en
grande partie sur le duo composé d'une part de la marque et, d’autre
part, de la description de marchandises et services qui y sont asso-
ciés. L’examen de chaque demande de dépot par le Bureau des mar-
ques (soit la deuxieéme des étapes pouvant mener a ’enregistrement),
portera donc autant sur I’état déclaratif que sur la marque elle-
méme.

Une fois une marque officiellement «déposée» (enregistrée) en
bonne et due forme, son détenteur bénéficiera de plusieurs avanta-
ges, dont I'impossibilité pour une tierce partie de procéder a 'enre-
gistrement d’'une autre marque qui porterait a «confusion» avec
celle-ci’. En effet, la Loi établit qu'une marque de commerce n’est pas
«enregistrable» si elle crée de la confusion avec une marque de com-
merce déposéed ou encore avec une marque qui fait 'objet d’'une
demande d’enregistrement en suspens®. Le Bureau des marques
protege donc les marques préexistantes en refusant toute marque
proposée qui lui serait trop similaire (pour des biens et services simi-
laires). Il s’agit évidemment la de I'un des principaux avantages de
Ienregistrement d’'une marque de commercel0.

Alinéa 30a) de la Loi.

Alinéa 12(1)d) de la Loi.

Ibid.

Article 16 de la Loi.

0. On peut évidemment aussi penser aux présomptions qu’offre 'enregistrement
et a la protection nationale de celle-ci, etc.

e e
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3.3.2 Les principes de base en fait de «confusion»

Le concept de «confusion» entre deux marques doit s’évaluer
suivant l'article 6 de la Loill. Ainsi, on pourra prétendre qu’il y a
risque de confusion «lorsque I'emploi des deux marques dans la
méme région serait susceptible de faire conclure que les marchandi-
ses liées a ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, don-
nées a bail ou louées, ou que les services liés a ces marques sont loués
ou exécutés, par la méme personne»12,

Tel qu’affirmé par la Cour fédérale, dans Rowntree Co. Ltd. c.
Paulin Chambers Co. Ltd.13: «l suffit que les mots utilisés dans la
marque déposée et dans celle qui ne 'est pas suggerent que les mar-
chandises auxquelles elles sont associées sont produites et commer-
cialisées par la méme personne». Le test consiste donc a se demander
si I'utilisation concurrente de la marque proposée et de la marque
«senior» est susceptible de laisser croire au public que les deux mar-
ques sont liées et ce, méme si les marchandises ou les services s’y rat-
tachant sont de catégories différentes4.

Le volet de I'examen du Bureau des marques en ce qui a trait a
la marque elle-méme consistera donc souvent, en grande partiel5, en
un exercice de repérage des marques de commerce et des noms com-
merciaux préexistants qui pourraient porter a «confusion» avec la
marque proposée.

En principe, le tribunal, ou le registraire, qui tente de détermi-
ner si une marque crée de la confusion, doit tenir compte de «toutes
les circonstances de I'espece»16. Ainsi, selon la jurisprudence: «<En
réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut
entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce
est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétai-
res de la marque»17.

11. Voir la définition du terme «Confusion» a I’article 2 de la Loi.

12. Paragraphe 6(2) de la Loi.

13. (1967) 54 C.P.R. 43, 47.

14. Ibid.

15. L’article 12 de la Loi donne en fait huit types de raisons pour lesquelles une
marque proposée pourrait ne pas étre «enregistrable», dont le fait que la
marque soit descriptive des biens ou services en question et le fait qu’il s’agisse
d’'une «marque interdite» par la Loi.

16. Paragraphe 6(5) de la Loi.

17. Commentaire du juge Parker dans 'arrét Pianotist Trade Mark, (1906) 23
R.P.C. 774, 7717.
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Ainsi, afin de guider le Bureau des marques (et les tribunaux),
Particle 6 de la Loi énonce une série de criteres non limitatifs quant a
ce qui constitue une marque susceptible de créer de la confusion avec
une autre marquels, soit:

¢ le caractere distinctif inhérent des marques;

¢ la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues;
¢ la période pendant laquelle les marques ont été en usage;

¢ le genre de marchandises, services ou entreprises;

¢ la nature du commerce;

¢ le degré de ressemblance entre les marques dans la présen-
tation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggerent.

En principe, ce sont la les facteurs dont le Bureau des marques
peut tenir compte afin de déterminer (a I’étape de ’examen) si la
marque proposée porte a confusion avec une autre. La jurisprudence
a ce sujet regorge de trés nombreux exemples ou les tribunaux ont
été appelés a se pencher sur cette notion de confusion et a préciser la
fagon d’en déterminer I'existence (ou I’absence). Comme nous le ver-
rons dans ce qui suit, plusieurs facteurs peuvent étre invoqués, fac-
teurs qui se chevauchent souvent, ce qui tend a en compliquer
Panalyse.

3.3.3 Précision du concept de «confusion»: certains facteurs
3.3.3.1 Le prix et 'importance que représente 'achat des produits

Bien que ce facteur ne figure pas expressément dans la liste
énoncée ci-haut, la jurisprudence précise que I'on peut indirectement
tenir compte du prix des produits ou services visés lorsque ’on com-
pare le genre de marchandises dans le cadre de 1’évaluation du
potentiel de confusion entre deux marques de commerce.

Tel que l'affirme la Cour fédérale, lors de ’analyse quant a la
confusion: «On cherche a savoir si une personne moyenne, d’intel-
ligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut étre
trompée»19. [Les italiques sont notres]. En cherchant a préciser ce

18. Paragraphe 6(5) de la Loi.
19. Canadian Schenley Distilleries Ltd. c¢. Canada’s Manitoba Distillery Ltd.,
(1975) 25 C.P.R. (2d) 1; citation du juge Cattanach, p. 5.
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que peut constituer ce degré de prudence normale, les tribunaux en
sont venus a préciser qu’il est tout a fait pertinent de se demander si
les marchandises (ou les services) visées sont d’'usage courant et si
les acheteurs se les procurent sans procéder & un examen particu-
lier20, Le manuel d’examen2! (auquel se réferent les examinateurs
du Bureau des marques) acquiesce d’ailleurs a I'existence de ce prin-
cipe, maintes fois énoncé par la jurisprudence?2.

Ainsi, dans le cas de produits d’'usage commun et (ou) peu dis-
pendieux, il peut fort bien exister un risque que les consommateurs
confondent deux marques relativement similaires, vu leur relative
«rapidité» a procéder a la sélection et a leur achat. On le congoit faci-
lement, le consommateur moyen n’hésite pas tres longtemps devant
un paquet de gomme a mécher qu’il se procure a la hate chez un
dépanneur, ce pourquoi il sera plus susceptible d’étre confondu par
un emballage, un mot ou un logo vaguement similaire & une marque
qu’il connait et a acheter un produit qui n’est pas celui qu’il avait
Iintention originale d’acheter.

Inversement, il sera pertinent de savoir si les biens ou services
visés par une marque de commerce sont plutét onéreux ou consti-
tuent un achat important effectué par des acheteurs avisés et s’ils
font, par conséquent, 'objet d’'une sélection attentive de la part des
«consommateurs» de ce type de biens ou services. Plus les biens sont
dispendieux ou les achats importants, moins les risques de confusion
seront élevés23. En effet, dans ce cas, les différences entre deux mar-
ques de commerce pourront étre plus subtiles et complexes puisque
les individus et les entreprises qui se les procureront mettront géné-
ralement un certain temps a faire leur choix et a comparer les divers
produits qui seraient disponibles sur le marché. Donnons ici 'exem-

20. General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678, 692; Bagagerie SA c. Baga-
gerie Willy Ltée, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503, 510 (C.A.F.).

21. Le manuel d’examen des marques de commerce a été rédigé par I’'OPIC afin de
permettre au Bureau des marques d’accélérer 'examen des marques proposées
et de favoriser (en principe) I'uniformisation des décisions rendues au stade de
Pexamen. Pour ce faire, le manuel regroupe et résume l'interprétation de la Loi
alaquelle ont procédé les tribunaux au fil des années. Ce manuel peut étre télé-
chargé a partir du site Web de I'OPIC &a l’adresse suivante: <http:/strate-
gis.ic.gc.ca>.

22. OPIC, Le manuel d’examen des marques de commerce, Partie III — Recherche /
confusion, p. 71.

23. General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678, 692; Teledyne Inc. c.
Canada (Minister of Communications), (1986) 11 C.I.P.R. 19 (C.0.M.C.); Bed-
ford Bedding & Upholstery Ltd. c. Park Avenue Furniture Corp., (1989) 25
C.P.R. (3d) 356 (C.0.M.C.); Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc, [1992] 3
R.C.S. 120, 134-138.
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ple d’un type de machinerie spécialisée et tres dispendieuse, dont les
acheteurs évalueront presque assurément I’achat avec soin, au préa-
lable, étant donné I'investissement substantiel qu'un tel achat repré-
sente pour l'entreprise.

Lorsqu’il existe une différence marquée de qualité (ou de classe
de biens) entre les produits associés a deux marques, la différence de
prix pourra donc, selon la jurisprudence, constituer un facteur perti-
nent a l’évaluation de la similitude du genre de marchandises24.
Dans ce genre de cas, des différences mineures au niveau des mar-
ques pourront alors, par exemple, suffire a différencier les deux mar-
ques2,

Mentionnons cependant que la jurisprudence limite la portée
de ce facteur, puisque lorsque les produits ou services sont presque
identiques et que les marques qui y sont associées le sont également,
la différence de prix sera alors considérée comme non pertinente26.
Le prix et 'importance que représente 'achat des produits dont il est
question peuvent donc s’avérer pertinents, mais néanmoins tributai-
res d’autres facteurs.

3.3.3.2 Le degré de spécialisation et la classe des acheteurs

Le facteur suivant est en quelque sorte corollaire du facteur
précédent puisque, comme le prix peut porter les acheteurs a porter
une attention plus particuliere a la marque des produits qu’ils ache-
teront, des biens (ou services) spécialisés tendront logiquement a
n’étre achetés que par les «spécialistes» auxquels ils s’adressent. Cet
état de fait permet une autre distinction des cas de confusion, se
basant cette fois sur le degré de spécialisation des acheteurs poten-
tiels. Tel que laffirmait la Cour fédérale dans l'affaire Canadian
Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd.27:

Lorsqu’il s’agit de dire si deux marques de commerce peuvent
étre confondues, il faut prendre en considération les personnes
qui acheteront vraisemblablement les marchandises, c’est-a-
dire les personnes qui forment habituellement le marché, a

24. Voir a titre d’illustration: Gigi Inc. c. Bigi (Can.) Ltd., (1988) 18 C.I.P.R. 292
(C.F.); United Air Specialists Inc. c. American Home Products Corp., (1988) 19
C.P.R. (3d) 270 (C.0.M.C.).

25. Hermes SA c. Fletcher Golf Enterprises Ltd., (1984) 78 C.P.R. (2d) 134 (C.F.).

26. Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503, 509 et 510
(C.A.F.).

27. (1975) 25 C.P.R. (2d) 1; citation du juge Cattanach, p. 5 (C.F.).
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savoir les consommateurs. [...] Le registraire des marques de
commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions
normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de
confusion. [Les italiques sont nétres.]

Il peut donc s’avérer pertinent, au-dela d'un questionnement
quant au prix des articles, de se demander également qui seront les
«consommateurs» des types de biens ou services dont il est ques-
tion28. Plus le degré de sophistication des acheteurs potentiels est
élevé, plus le risque de confusion sera réduit, vu le degré d’attention
et de connaissances dont pourront généralement faire preuve les
professionnels et les spécialistes?9. Ainsi, des produits connexes,
méme lorsque offerts au sein de la méme industrie spécialisée, pour-
ront justifier la coexistence de deux marques, sil’on peut s’attendre a
ce que les acheteurs les distinguent sans probleme3,

L’analyse quant a la confusion pourra donc étre affectée par le
type de «consommateurs» susceptibles de se procurer le genre de
marchandises ou de services dont il est question: des biens ou servi-
ces ne s’adressant pas au méme genre de consommateurs seront, il
va sans dire, moins susceptibles d’induire les acheteurs potentiels en
erreur quant a un lien potentiel entre deux marques. A titre d’illus-
tration, dans Gigi Inc. c. Bigi (Can.) Ltd.31, le Tribunal conclut que
les marques «GIGI» et «BIGI» ne portaient pas a confusion, sur la
base de considérations ayant trait au type de clientele a laquelle
étaient destinées les marchandises vendues en liaison avec ces deux
marques de commerce.

Notons au passage qu’un arrét rendu I’an dernier par la Cour
d’appel fédérale vient d’ailleurs confirmer qu’il est tout a fait appro-
prié, lors de I'analyse d’'une confusion possible entre deux marques,
de chercher a connaitre qui sont les acheteurs probables des mar-
chandises ou services visés32.

28. Notons que ce facteur peut étre pertinent quant a 'analyse du «genre de mar-
chandises, services ou entreprises» ou encore quant a ’analyse du «type de
commerce».

29. Canadian Process Equipment and Control News Ltd. ¢. Southam Communica-
tions Ltd., (1984) 1 C.P.R. (3d) 382, 384 (Ont. H.C.). Voir aussi: Alfax Paper &
Engineering Co. c. Alfa-Laval Aktiebolaig, (1984) 3 C.I.P.R. 189 (C.0.M.C.);
Canada Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc., (1986) 13 C.P.R. 183 (C.F.);
Tamko Asphalt Products Inc. c. Tamko Inc., (1992) 41 C.P.R. (3d) 346 (C.F.).

30. Voir par exemple: Vallourtec, SA c. Dailey Inc., (1988) 22 C.P.R. (3d) 320.

31. (1988) 18 C.I.P.R. 292 (C.F.).

32. Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson
Bay, [2000] A.C.F. 984, au paragraphe 39 (C.A.F.). Il est intéressant de noter
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A ce chapitre, la distinction entre des produits visant des mar-
chés «verticaux» (donc un marché ciblé) et des produits visant des
marchés dits «<horizontaux» (s’adressant a la population en général)
peut s’avérer cruciale. Des marques similaires visant toutes deux des
secteurs précis (marchés verticaux) seront moins susceptibles de
porter a confusion que deux marques visant les consommateurs en
général, par exemple33,

De la méme facon, en tenant pour acquis que les biens ou servi-
ces ne se retrouvent pas cote a cote dans le marché, le risque de
confusion sera généralement relativement faible si, par exemple,
I'un des produits vise les consommateurs en général, et 'autre des
orthodontistes. Cela dit, la proximité dans le marché pourrait affec-
ter, a son tour, I'impact qu’aura ce facteur dans I'analyse globale

quant a la confusion.

3.3.3.3 La proximité dans le marché et les canaux de distribution

Enfin, tel que mentionné ci-haut, 'analyse de la confusion
passe non seulement par I'analyse du type de marchandises mais
également par une comparaison de la «<nature du commerce», tel que
mentionné a l'article 6 de la Loi, des parties en cause. On pourra
ainsi se questionner sur les domaines dans lesquels les marchandi-
ses ou services en question sont vendus ou rendus.

Selon la jurisprudence et le Bureau des marques, le facteur de
la «<nature du commerce» peut aussi impliquer que 'on analyse (afin
de jauger le risque de confusion entre deux marques) 'endroit et (ou)
la fagon dont les marchandises ou services sont offerts, dans les faits,
sur le marché. On pourra ainsi se demander siles marques sont utili-
sées aupres de consommateurs individuels, si les produits sont ven-
dus directement par le manufacturier, si les marchandises touchent
le domaine industriel, etc. Deux marques dont les produits sont ven-

d’ailleurs que la Cour d’appel précise, dans cet arrét, que le public cible qui doit
étre utilisé afin d’évaluer la probabilité de confusion dans I'eeil du consomma-
teur moyen est le groupe cible de la marque junior du requérant, et non pas
celui visé par la marque senior. C’est a tout le moins la conclusion a laquelle en
est venue la cour dans cette affaire précise ou la marque junior portait sur un
créneau plus restreint de marchandises que la marque senior.

33. Notons a ce sujet que la Commission des oppositions des marques de commerce
n’accordera cependant pas toujours beaucoup de poids a une telle distinction.
Pour I'exemple d’un cas ou le tribunal a refusé d’effectuer une telle distinction
(ici entre un logiciel s’adressant aux comptables et un autre s’adressant aux
psychiatres), voir: Centre hospitalier Ste-Thérése de Shawinigan c. Computer
Utility Management Ltd., (1986) 11 C.I.P.R. 300 (C.0.M.C.).
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dus en magasins seront ainsi plus susceptibles de préter a confusion
que si 'une d’entre elles était utilisée en conjonction avec des biens
qui sont vendus uniquement a des grossistes34 ou des gens d’affaires
chevronnés.

Méme si les marques sont toutes deux utilisées en rapport avec
des marchandises ou des services qui sont vendus a des consomma-
teurs (par exemple), on pourra chercher a savoir exactement dans
quel genre d’établissement ces biens sont vendus, dans les faits. Le
risque de confusion pourra en effet diminuer avec la «distance» des
produits dans le marché, par exemple si 'une des marchandises dont
il est question est vendue dans des animaleries alors que 'autre I'est
exclusivement dans des spas de santé. Dans cet exemple, bien que le
marché cible soit des consommateurs «ordinaires» et que le prix de
I'item soit relativement bas, le registraire ou un tribunal qui se pen-
cherait sur cette question pourrait fort bien juger qu’il n’y a pas
risque de confusion puisque les établissements qui vendent les biens
en question different passablement. Une différence de type d’établis-
sement o1 sont vendus les biens en question pourra donc étre vue
comme réduisant le risque de confusion entre deux marques3.

A Pinverse, méme des biens relativement différents pourront
étre jugés susceptibles d’étre confondus au niveau de leur marque de
commerce s’ils sont habituellement vendus dans le méme genre
d’établissement ou par les mémes canaux de distribution3é.

34. Le Manuel d’examen des marques de commerce stipule, quant a lui, a la
page 76, que: «Les grossistes pourraient ne pas étre induits en erreur parce
qu’ils sont en rapport direct avec les manufacturiers, mais les consommateurs
ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient étre
confondus». On peut donc constater qu’il existe un lien entre le critére portant
sur la «Nature du commerce» et le degré de spécialisation des acheteurs (voir le
point ii) ci-dessus). Le fait que les produits associés a deux marques soient tous
deux vendus en magasin, au public en général, pourra donc augmenter le
risque de confusion aupres du consommateur moyen. Voir, par exemple: Clorox
Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co et al., (1995) 64 C.P.R. (3d) 79.

35. Voir, entre autres, a ce sujet: Hermes SA c. Fletcher Golf Enterprises Litd.,
(1984) 78 C.P.R. (2d) 134, 145 (C.F.); Benedictine Distillerie c. Labatt (John)
Ltée, (1990) 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F.); Bally Schuhfabriken AG c. Big Blue
Jeans, (1992) 41 C.P.R. (3d) 205, 211 (C.F.).

36. Voir, entre autres, a ce sujet: Cartier Men’s Shop Ltd. c. Cartier Inc., (1981) 58
C.P.R. (3d) 68,72 (C.F.); Eminence SA c. Registraire des marques de commerce,
(1977) 39 C.P.R. (2d) 40, 43 (C.F.); Playboy Enterprises Inc. c. Germain, (1978)
39 C.P.R. (2d) (C.F.).
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4. Evolution de la terminologie acceptable
4.1 Le Manuel des marchandises et des services

Considérant la grande diversité de biens et de services pour
lesquels lenregistrement d’'une marque de commerce peut étre
demandeée, il est aisé de comprendre pourquoi le Bureau des mar-
ques s’est doté d’'un «Manuel des marchandises et des services»
(ci-apres le «Manuel»)37, ou 'on répertorie, pour référence par les
examinateurs, un trés grand nombre de désignations de produits et
services.

Le Manuel est périodiquement mis a jour, accessible au public
et peut méme étre téléchargé par 'entremise du site Internet de
IOPIC3s,

En pratique, le Manuel énumere la plupart des formes de pro-
duits ou services qui peuvent se retrouver dans les demandes de
marques de commerce au Canada. Pour donner une idée de I’étendue
du Manuel, sa derniére version comporte 442 pages, ot 'on énumere
des marchandises qui vont de '<Abaisse-langue» aux «Zucchinis non
transformés» et des services qui vont de 'Abattage d’animaux» aux
«Zi008».

Bien que le Manuel ne constitue pas un énoncé exhaustif
de toutes les désignations possibles de produits ou de services, il
demeure néanmoins la référence de base pour les examinateurs.
Ainsi, lorsque I'un d’eux procede a 'examen de 1’état déclaratif des
marchandises ou services liés & une marque proposée, I'un de ses pre-
miers gestes sera de déterminer si la description donnée dans la
demande du requérant correspond a I'un (ou plusieurs) des items
énumérés dans le Manuel.

La connaissance des termes répertoriés dans le Manuel est
donc un atout pour le praticien qui désire minimiser les difficultés au
stade de 'examen des demandes d’enregistrement de marques de
commerce qu’il déposera pour ses clients. Si les marchandises ou les

37. Ane pas confondre avec Le manuel d’examen des marques de commerce, voir la
note 20.

38. Le Manuel peut étre consulté sur Internet, par ’entremise du site Web de
’OPIC, a l’adresse suivante: <http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/
tm_wares_man-f.pdf>.
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services se retrouvent dans le manuel et que ’état déclaratif dont il
est question y est conforme, 'examinateur acceptera généralement
I’énoncé des marchandises ou des services, tel qu’il a été formulé
dans la demande d’enregistrement du requérants®.

Cela dit, le Bureau des marques ne refusera généralement pas
une demande pour la simple raison que la désignation utilisée par le
requérant ne correspond pas exactement a ce qui figure au Manuel.
Selon une directive interne du Bureau des marques concernant le
Manuel40:

[...] il peut arriver que des descripteurs de marchandises et de
services qui n’y sont pas répertoriés soient également accepta-
bles. Les examinateurs doivent donc étre disposés a accepter
des états déclaratifs de marchandises et services qui ne figu-
rent pas dans ce manuel. [...]

Si les marchandises ou les services semblent étre précisément
décrits dans les termes ordinaires du commerce, l’état déclaratif
est considéré comme acceptable. L’examinateur doit étre
convaincu que la description des marchandises ou services
fournie permet d’apprécier si la marque donne une description
claire ou si elle donne une description fausse ou trompeuse ou si
elle préte a confusion avec une autre marque. Il doit également
étre convaincu que le fait d’accepter les marchandises ou les
services comme ils sont décrits n’accordera pas au requérant
une protection trop étendue.4!

Le Manuel est donc utilisé comme jalon par le Bureau des mar-
ques, sans pour autant constituer un répertoire exhaustif des facons
de décrire un produit ou un service pour fins d’enregistrement.
Cependant, il faut conserver a l’esprit que si l'on utilise effective-
ment une désignation des produits ou services qui figure au Manuel,
Iexaminateur devra s’assurer que la fagon dont le terme en question
est utilisé est conforme a ce que prescrit le Manuel. Nous nous pen-
cherons plus avant sur cette question dans ce qui suit.

39. Par contre, comme nous le verrons ci-apres, le fait que le Bureau des marques
ait publié un énoncé de pratique modifiant le Manuel pourra produire un effet
contraire.

40. Bureau des marques de commerce (OPIC), Enoncé de pratique: «Procédures
d’examen — Alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce», 5 mars 2001.

41. Ibid.
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4.2 Les «énoncés de pratique» du Bureau des marques

Comme toute agence gouvernementale, 'OPIC et son Bureau
des marques ont leur facon de fonctionner, leurs procédures et prati-
ques particulieres, ainsi que leurs directives administratives. Le
tout vise évidemment a permettre a 'organisation de fonctionner
d’une fagon qui se veut la plus efficace possible.

Pour ce faire, le registraire énonce périodiquement ce que I'on
nomme des «énoncés de pratique» (lignes directrices), soit des direc-
tives para-réglementaires qui visent a modifier les pratiques admi-
nistratives du Bureau des marques42. Ces directives sont publiées et
diffusées par I'entremise du Journal des marques et du site Internet
de ’OPIC43,

L’une des fonctions de ces énoncés de pratique est de permettre
au registraire de préciser (pour les fonctionnaires du Bureau des
marques, les agents de marque et le public en général) les modifica-
tions des pratiques «officielles» du Bureau des marques ainsi que
I'interprétation faite par celui-ci de certaines dispositions de la Loi.

Le Bureau des marques peut ainsi s’ajuster périodiquement
pour répondre a ce qu’il percoit comme problématique dans sa facon
de faire ou dans le fonctionnement du systéme des marques de com-
merce au Canada. L'un de ces types d’ajustement consiste a appor-
ter, par 'entremise d’un énoncé de pratique, certaines modifications
ou précisions au Manuel. A titre d’exemple, le Bureau des marques
publiait le 5 mars 2001 un énoncé de pratique concernant ’applica-
tion de I’alinéa 30a) de la Loi, ou le Bureau précise le standard que
doivent appliquer ses examinateurs lorsqu’il évaluent ce qui cons-
titue un état déclaratif dressé dans les termes ordinaires du com-
merce. Nous y reviendrons.

4.3 Les logiciels

A des fins de compréhension du processus d’évolution de la ter-
minologie jugée acceptable par le registraire, nous procéderons ici a
un bref exposé de 'historique des pratiques du Bureau des marques

42. Notons que, juridiquement parlant, les énoncés de pratique ne sauraient cons-
tituer un geste de «réglementation» comme tel. Ces énoncés ne peuvent donc en
aucun cas contredire le contenu de la Loi ou de sa réglementation (en cas de
conflit c’est donc la Loi ou sa réglementation qui prévaudront).

43. Voir entre autres: <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/$$ViewTem-
plate+For+TMNotices+Alpha +French?OpenForm>.
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quant a la classe circonscrite de biens qui fait 'objet du présent
article: les logiciels.

Jusqu’a il y a quelques années, il suffisait, pour obtenir ’enre-
gistrement d’'une marque de commerce sur un produit logiciel infor-
matique, de le décrire de facon trés générale dans sa demande, en
utilisant, par exemple, une description du type «programme infor-
matique». Tel qu’en témoignent de nombreux exemples de ce type de
marques de commerce figurant encore aujourd’hui au Registre, il
n’était pas nécessaire de préciser le type de logiciel en rapport avec
lequel on demandait le dép6t d’'une marque44, le terme «logiciel» ou
«programme informatique» suffisant amplement pour les fins du
Bureau des marques.

Bien que cette pratique ait favorisé le dépot de marques de com-
merce relatives a des logiciels, on lui découvrit bientét un certain
effet pervers: en pratique, 'enregistrement de marques sur une caté-
gorie de biens aussi large que le «logiciel» résulte en une certaine
«rarification» des marques dans ce domaine. En effet, des qu'une
marque est acceptée quant a de tels «programmes informatiques» ou
«logiciels», aucun autre requérant ne peut obtenir de marque pou-
vant porter a confusion avec le mot, la phrase ou I'image déja déposé.

Prenons I'exemple d’'une entreprise du Lac Saint-Jean qui a
développé un ludiciel (logiciel-jeu) s’adressant aux enfants de 3 a 5
ans, qu’'elle a nommé «<NUMEROTEK>, et pour lequel elle a déposé
une demande d’enregistrement de marque de commerce en liaison
avec des marchandises décrites simplement comme «logiciel et
manuel». Dans un tel cas, le dép6t de cette marque aura pour effet
d’empécher toute autre entreprise productrice de logiciels de déposer
une marque similaire méme, par exemple, une entreprise ontarienne
qui produit un logiciel gérant les numéros de commandes dans une
usine de traitement alimentaire. Ainsi, bien qu’aucune confusion ne
soit possible dans les faits, la mention sur le Registre était réputée
«occuper le champ».

Il n’était donc pas question pour le requérant d'une marque pro-
posée dans un secteur totalement différent ou dans un «marché ver-

44. Citons a titre d’exemple: «CAPILOGIC» marque déposée quant a un «Logiciel
et manuel explicatifs (LMC352527); «CIEL» marque déposée quant a un
«Programme informatique et logiciel informatique» (LMC373871); et
«INTEROUTE» marque déposée quant a un «Logiciel» (LMC332051). Il ne
s’agit évidemment 1a que d’un faible échantillon de ce genre de marque «lar-
ges».



382 Les Cahiers de propriété intellectuelle

tical» totalement distinct, de différencier ses produits ou services
de ceux des dépositaires figurant déja au Registre puisque, dans
presque tous les cas, la désignation de marchandises et de services se
résumait a la désignation tres large de «logiciels» (ou son équiva-
lent).

Au milieu des années 90, certains agents de marques ont fait
des représentations aupres du «Joint Liaison Committee» (ci-apres
le «Comité») de I'Institut de Propriété Intellectuelle du Canada
(ci-apres I'IPIC») quant au fait que les désignations acceptées
jusque-la par le Bureau des marques, en tant qu’état déclaratif de
marchandises logicielles, étaient dorénavant trop larges et occasion-
naient certains probleémes. Apres s’étre penché sur la question, le
Comité a alors fait une recommandation aupres de ’'OPIC afin que le
Manuel soit modifié de facon a pallier ce probléeme.

C’est dans ce contexte qu’on révisa le Manuel, en 1996, afin de
spécifier que les désignations «computer software» et «logiciel»
étaient dorénavant jugées trop génériques et ne seraient donc plus
acceptées. Puis, en 1999, le Bureau intervint a nouveau, cette fois
par le truchement d’'un énoncé de pratique o1 'on décreta que la des-
cription «programme informatique utilitaire» ne serait, a son tour,
plus acceptée en tant qu’état déclaratif de marchandises. Enfin, en
2001, un autre énoncé de pratique vient rappeler que:

L’expression «logiciel» sans autre précision n’est pas une des-
cription acceptable des marchandises étant donné qu’elle
couvre un champ tres large. Il faut préciser la fonction du logi-
ciel et, si la fonction ne permet pas de déterminer de maniere
évidente quel est son domaine d’utilisation, il y a également
lieu de préciser le domaine d’utilisation.45

[Les italiques sont notres.]

Cet énoncé de pratique donne par ailleurs des exemples de dési-
gnations de produits logiciels qui seraient acceptables, en vertu des
regles telles que maintenant formulées, notamment:

¢ «logiciel de conception mécanique assistée par ordinateur»;
¢ «logiciel utilisé dans la gestion des bases de données»;

¢ dogiciel de traitement de textes»;

45. Bureau des marques (OPIC), Enoncé de pratique du 05-03-2001 quant ¢ la
conformité a U'alinéa 30a).
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¢ «logiciel de conception des sites web»;
¢ «logiciel de moteur de recherche informatique»;
¢ «logiciel de compression des données»;

¢ «logiciel de gestion des procédés industriels»; eic.

Le Manuel tel qu’il existe a 'heure actuelle précise de plus une
méthode standard pour décrire un logiciel, en proposant un modele a
suivre: «Logiciels [préciser le domaine d’utilisation et la fonction des
logiciels [...]1)».

L’évolution dont nous venons de traiter fait donc en sorte qu’il
est aujourd’hui impossible d’obtenir 'enregistrement d’'une marque
de commerce quant a un produit décrit de fagon trop générale, en uti-
lisant 'une ou I'autre des expressions ciblées par le Bureau des mar-
ques, dans le Manuel ou un énoncé de pratique.

De par sa modification du Manuel et 1a promulgation de directi-
ves administratives, le Bureau des marques a donc contribué, depuis
quelques années, a contraindre un nombre grandissant de requé-
rants a préciser les marchandises visées par leur marque issue du
domaine informatique. Les pratiques du Bureau des marques en fait
de «logiciels» constituent ainsi un bon exemple du fait que, méme en
I’'absence d’amendements a la Loi, la terminologie (ou plutot le degré
de précision) jugée acceptable par le registraire évolue constam-
ment, visant a obtenir un degré de précision grandissant quant a la
désignation des marchandises ou services visés.

Heureusement pour le secteur de I'informatique, ces change-
ments ne sont pas arrivés plus tard. La possibilité de déposer une
nouvelle marque présentant un certain attrait au niveau marketing
tout en ne prétant pas a confusion en aurait été de beaucoup réduite.

4.4 D’autres exemples de restriction par voie d’énoncés
de pratique

A P'instar du domaine du logiciel, les directives du Bureau des
marques émises dans les derniéres années ont aussi fréquemment
touché des types de marchandises issues de domaines ou la techno-
logie évolue rapidement. Dans ce genre de domaine, les progres tech-
niques et scientifiques tendent en effet & mener a une diversification
et a une multiplication des types de produits et services, phénoméne
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qui requiert, la aussi, une plus grande rigueur lors du dépot d'une
marque de commerce.

Certaines directives récentes du Bureau des marques ont ainsi
cherché a décréter trop généraux des états déclaratifs qui seraient
formulés en utilisant les expressions suivantes:

¢ «Communications téléphoniques»;

¢ «Radiocommunication»;

e «(Télécommunications de données et de la parole»;

e «Livraison de messages par transmission électronique»;
¢ (Transmission électronique de messages et de données»;
e «Messagerie électronique différée»;

e «Services de télécommunication»;

e «Matériel de télécommunication».

Bien que le secteur technologique soit souvent visé par les
énoncés de pratique du Bureau des marques (en rapport avec
Particle 30), bien d’autres types de marchandises ont fait ’'objet de
telles directives au fil des ans. La problématique dont traite le pré-
sent texte ne se limite donc pas au seul secteur du logiciel, bien que
ce dernier constitue un excellent exemple des effets que peuvent
avoir les pratiques du Bureau des marques dont il est ici question.

Avec le temps, le Bureau des marques a ainsi jugé nécessaire
d’élaborer des directives portant sur une foule de désignations (pour-
tant fort éloignées du secteur technologique), dorénavant jugées trop
peu précises pour satisfaire aux exigences de I’alinéa 30a) de la Loi:

¢ «Boissons alcooliques distillées»; «spiritueux»46;
e «Services de promotion»47;

e «Vétements», «Chaussures»; «Produits pour le soin de la
peau»;48

46. Bureau des marques (OPIC), Enoncé de pratique du 15-07-1998 quant a la
conformité a U'alinéa 30a). )

47. Bureau des marques (OPIC), Enoncé de pratique du 01-09-1999 quant a la
conformité a l'alinéa 30a).

48. Bureau des marques (OPIC), Enoncé de pratique du 05-03-2001 quant & la
conformité a U'alinéa 30a).



Evolution des pratiques du Bureau des marques de commerce 385

¢ «Contenants pour utilisation domestique»49; etc.

Tout comme dans le cas du mot «logiciels», toutes ces désigna-
tions seront dorénavant refusées par le registraire parce que trop
peu précises.

La question de la précision terminologique dont doivent faire
preuve les requérants dans la rédaction de ’état déclaratif de leur
marque est donc pertinente non seulement pour les requérants
ceuvrant dans des secteurs technologiques, mais aussi pour tous les
secteurs industriels ou économiques.

5. L’importance de la description de la marque que donne
le Registre

Comme nous l'avons vu ci-haut, 'un des concepts fondamen-
taux du droit des marques est celui de la «confusion». Une marque ne
peut, en effet, étre déposée si elle est susceptible de créer une confu-
sion avec une marque préexistante.

Le «genre de marchandises, services ou entreprises» constitue a
ce chapitre I'une des facettes de ’évaluation de la confusion possible
entre deux marques. La source primaire de référence pour le Bureau
des marques quant aux marques préexistantes se retrouve dans le
Registre officiel des marques de commerce. C’est 1a 'une de ses rai-
sons d’étre.

Afin de déterminer s’il y a chevauchement (et donc risque de
confusion) entre les biens ou services couverts par une marque exis-
tante (la marque «senior») et une marque proposée (la marque
«junior»), on n’a qu’'a comparer ’état déclaratif des marchandises et
des services des deux marques.

Ainsi, pour fins d’examen des marques de commerce proposées,
les marchandises et services couverts par les marques déja enregis-
trées sont clairement identifiées sur le Registre et aucune autre
enquéte ne doit (et ne peut) étre faite par le registraire quant aux
produits ou services visés par cette marque. C’est du moins la
Iessentiel de la position qu’adopte le Bureau des marques quant a
cette question.

49. Bureau des marques (OPIC), Enoncé de pratique du 01-09-1999 quant & la
conformité a U'alinéa 30a).
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Réitérons au passage que le paragraphe 6(5) de la Loi énonce
pourtant qu’«En décidant si des marques de commerce [...] créent de
la confusion [...] le registraire [...] tient compte de toutes les circons-
tances de 'espece [...]».

Néanmoins, tel qu’'indiqué a maintes reprises par divers exami-
nateurs du Bureau des marques dans le cadre de refus au stade de
I'examen a cause de l'existence d'une marque préalable «large»:

Le bureau doit protéger les marques de commerce enregistrées
telles qu’elles apparaissent au Registre. [...] le bureau ne peut
assumer et (ou) restreindre le domaine d’utilisation des mar-
chandises d’'une marque enregistrée. Cette marque enregistrée
ne comporte aucune restriction quant a la nature, fonction ou
domaine d’utilisation de ses marchandises et le bureau la pro-
tege telle qu’elle parait au Registre.50

A sa face méme, 'approche exposée dans cette citation est d’une
logique inébranlable puisqu’elle permet a tous de comprendre la
nature et 'étendue des marques préexistantes, tout en protégeant
les droits des dépositaires de marques. Cette solution a également
lavantage de ne pas demander que soient modifiées les marques
enregistrées chaque fois qu'un changement intervient au Manuel ou
qu'une nouvelle directive est émise par le Bureau des marques.

Le probleme avec cette approche découle du fait qu'une fois la
marque effectivement acceptée et officiellement déposée (enre-
gistrée), c’est uniquement a ’état déclaratif des marchandises ou des
services qui figure sur le Registre qu’on fera référence pour évaluer
le risque de confusion avec les marques subséquentes.

C’est en quelque sorte 1a que le bat blesse puisque, étant donné
Pexistence sur le Registre de marques de commerce comportant des
désignations de produits ou services tres larges (notamment quant
aux «logiciels»), il devient alors possible pour les détenteurs de ces
marques d’accaparer une place parfois exagérée sur le registre des
marques.

Par exemple, une fois qu'une marque a été enregistrée quant a
des «logiciels» (sans que le registre n’indique plus de détails), il

50. Lettre regue par notre bureau dans le cadre d’un dossier dont, en raison de nos
obligations professionnelles, nous ne pouvons divulguer de données permet-
tant de l'identifier.
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devient tres difficile pour tout nouveau dépositaire de parvenir a
obtenir I'enregistrement d’'une nouvelle marque semblable quant a
quelque type de logiciel que ce soit. Ainsi, bien que, dans les faits, il
puisse n’y avoir aucun risque de confusion car les deux entreprises
produisent des logiciels dont la fonction et le domaine d’utilisation
n’ont rien en commun (voir ’exemple ci-haut de la marque fictive
«NUMEROTEK>), la marque «large» ayant préséance, le Bureau des
marques tiendra généralement pour acquis qu’elle occupe le terrain.

Une fois une directive émise, les marques déja enregistrées
quant au type de marchandises visées (par exemple les «logiciels»)
acquierent ainsi de facto un certain avantage par rapport aux mar-
ques juniors. Ces marques «larges» seront en effet des lors automati-
quement citées par le Bureau des marques a ’encontre de nouvelles
marques similaires, dés le stade de 'examen (sans besoin que ne soit
invoquée la procédure d’opposition) et ce, méme s’il n’existe en réa-
lité aucune confusion possible quant aux produits ou services!

Ainsi, en cas de conflit entre une marque au stade de 'examen
et une marque déja enregistrée, 'expérience démontre que le Bureau
des marques refusera habituellement d’analyser quelque preuve
extrinseque que ce soit (mis a part ce qu’indique expressément le
Registre), quant aux marchandises ou services associés a la marque.
Tel que déja mentionné, «Le bureau [considere qu’il] doit protéger les
marques de commerce enregistrées telles qu’elles apparaissent au
Registre»51.

Ce phénomene peut s’avérer particulierement frustrant pour
les agents de marques, puisque des recherches relativement aisées
(par Internet, par exemple) peuvent souvent révéler qu’il n’existe
aucun chevauchement et aucune réelle chance de confusion entre les
produits auxquels sont liées la marque junior et la marque senior. Le
probléme fondamental est donc de parvenir a composer avec le refus
du Bureau des marques de considérer quelque preuve que ce soit,
outre ce qui figure au Registre quant a I’état déclaratif des marchan-
dises et services des marques enregistrées.

6. Conséquences juridiques: privilege des marques
seniors «larges»

La conséquence du phénomene et des pratiques du Bureau de
marques décrits ci-haut s’avere étre un double désavantage pour les

51. Ibid.
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requérants désireux de déposer une marque de commerce quant a
des produits ou services touchés par une modification du Manuel ou
I’émission d’une directive par le Bureau des marques.

6.1 Le refus des demandes subséquentes

D’une part, une fois le Manuel modifié ou la directive rendue, le
Bureau des marques refusera systématiquement, a ’étape de 1’exa-
men, toute demande de dépo6t portant sur un bien ou service décrit
«trop simplement» en utilisant I'un des mots clés dorénavant réputés
trop peu précis. En effet, le role de 'examinateur a ce stade est de
déterminer si la demande est conforme aux exigences de la Loi et son
reglement d’application, ce a quoi 'on doit ajouter, en pratique, le
Manuel ainsi que les directives émises par le Bureau des marques
qui peuvent venir énoncer certains termes jugés trop peu «spécifi-
ques»o2,

Ainsi, depuis 1996, si 'on utilise la description «logiciels» dans
Iétat déclaratif des marchandises d'une marque, la demande de
dépot sera rejetée (au stade de 'examen) puisque ce terme (lorsque
utilisé seul) a été décrété inacceptable par le Bureau des marques.

Tel que mentionné ci-haut, le dépositaire qui désire déposer
une marque de commerce quant a un logiciel devra préciser dans sa
demande quel est le domaine d’utilisation du produit et la fonction du
programme. Ce faisant: a) sa demande pourra étre jugée acceptable
du point de vue du Bureau des marques; b) les chances quun oppo-
sant se manifeste diminueront (puisqu’il y aura forcement réduction
de 'ampleur des produits visés), et ¢) la gamme de produits qu’il
pourra prétendre couverts par sa marque diminuera de fagon corol-
laire.

6.2 L’application prospective des directives du Bureau
des marques

Le deuxieme désavantage auquel fera face le dépositaire qui
doit composer avec un changement au Manuel ou un énoncé de pra-
tique du Bureau des marques visant a apporter une précision de
Papplication de l'alinéa 30a) de la Loi a trait au probleme de 'appli-
cation de telles directives.

52. Rappelons-le, l'alinéa 30a) de la Loi stipule que toute demande de dépot doit
comporter «un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des mar-
chandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été
employée ou sera employée». [Les italiques sont notres.]
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Le Manuel et les énoncés de pratique du Bureau des marques
ont, entre autres, pour fonction de venir préciser ce qui constitue une
description dans les «termes ordinaires du commerce» qui soit suffi-
samment «spécifique». Cela dit, il faut cependant comprendre que de
telles précisions aux pratiques du Bureau des marques ne sont appli-
quées qu’aux demandes subséquentes. Les demandes ayant dépassé
le stade de ’examen ne seront donc pas affectées par quelque direc-
tive ou changement au Manuel.

A titre d’illustration, méme si le terme «logiciels» n’est plus
accepté comme désignation satisfaisant aux exigences de I'article 30
de la Loi, et ce depuis septembre 1996, une demande qui aurait été
présentée en 1995, décrivant le produit dont il est question simple-
ment comme un «logiciel», ne serait en rien affectée. Une fois jugée
acceptable (au stade de ’examen), la demande ne sera pas remise en
question et la marque résultante pourra donc demeurer en principe
sur le Registre jusqu’a ce qu’elle soit radiée (pour cause de non-utili-
sation, par exemple). Il n’existe donc pas d’application rétroactive
des directives et révisions du Manuel par le Bureau des marques.

On le comprend facilement, I’effet indirect de cette pratique est
de conférer aux détenteurs d'une marque dont le dép6t a précédé la
directive prohibant certains «mots clé» dorénavant jugés trop «lar-
ges», un avantage non négligeable. Le désavantage pour les dépo-
sitaires subséquents réside donc dans le monopole de facto que
peuvent conférer les changements apportés au Manuel ou les directi-
ves du Bureau des marques a tous les dépositaires qui ont eu la
chance (ou la sagesse) de déposer leur marque avant que le change-
ment ne survienne.

Un exemple hypothétique s’avere peut-étre souhaitable pour la
compréhension du lecteur: La marque «<CHAMPION» est déposée, en
1991, quant a un «logiciel». Dans les faits, le dépositaire de cette
marque produit un logiciel de gestion d’inventaire d’équipement de
sport, fait qu’il n’a par ailleurs pas eu a dévoiler dans le cadre de la
demande d’enregistrement de sa marque. Quelques années plus
tard, le Bureau des marques modifie ses pratiques, de facon a ce que
la désignation «logiciel» ne soit plus, a 'avenir, considérée comme
suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de 1’alinéa 30a)
de la Loi.

Poursuivant notre exemple, en 2001, une autre entreprise
dépose une demande d’enregistrement quant a la marque
«CHAMP-PIOND», liée a un «logiciel de jeux d’échecs». Or, malgré le
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fait que la description des marchandises visées atteint le degré de
précision dorénavant requis par le Bureau des marques, celui-ci
pourrait fort bien refuser le dép6t de la marque junior «<CHAMP-
PION» parce que trop susceptible de porter a confusion avec la
marque senior <CHAMPION». En effet, pour le registraire, la mar-
que junior pourrait étre refusée (au stade de 'examen) puisqu’elle
vise un produit qu’il est possible de considérer comme «inclus» dans
la définition plus large utilisée comme état déclaratif de la marque
senior (soit, simplement, le mot «logiciel»). Pour le Bureau des
marques, c’est I'information au Registre qui compte et ce sont les
détenteurs de marques déposées qui doivent étre protégés: 'enregis-
trement de la marque «CHAMP-PION» pourrait fort bien consé-
quemment étre refusé.

Les deux marques seraient utilisées dans des marchés verti-
caux completement différents, aucune confusion n’est possible...
mais la marque junior serait sans doute refusée par 'examinateur.

Le dépositaire de la marque senior «large» posséde donc un
avantage en ce que sa marque est positionnée de facon a bloquer le
dépot de toute autre marque similaire et ce, méme si dans les faits les
produits n’ont aucun véritable rapport. Une fois la marque inscrite
au Registre, c’est bel et bien sur la description des produits et servi-
ces qui y figurent que s’appuiera le Bureau des marques pour évaluer
le risque de confusion avec les marques qui seront proposées par la
suite et ce, méme si ’état déclaratif des marchandises ou services de
la marque senior est tres large.

Somme toute, il existe donc un avantage pour un détenteur de
marque a déposer celle-ci le plus rapidement possible, surtout
lorsqu’il opere dans un secteur en expansion, ou les produits se mul-
tiplient et se diversifient rapidement. On pourra ainsi tenter de pro-
fiter de la relative «nouveauté» d’'un secteur particulier, pour
«occuper» une place relativement large sur le Registre des marques,
par le simple effet d'un dépét hatif.

7. Solutions possibles au probleme

7.1 Que faire, en pratique, lorsque confronté a une marque
«large»?

Comme nous ’avons vu dans ce qui précede, il peut fort bien se
présenter dans la pratique des situations ot le registraire refusera le
dépot d'une marque de commerce, au stade de 'examen, pour cause
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de confusion possible avec une marque senior (déja déposée) qui com-
porte une désignation de biens «large». Tel que déja mentionné, le
Bureau considere en effet que les marques qui comportent des états
déclaratifs larges (tels «logiciels») doivent étre protégées telles
qu’elles figurent au Registre et que 'on doit, par conséquent, leur
accorder tout le bénéfice du doute et ce, méme en ’absence totale de
confusion possible dans les faits (lorsque ’on analyse les véritables
produits des parties). Mais que peut faire le requérant qui se voit
refuser l'enregistrement de sa marque dans une telle situation?
Nous présenterons ici trois avenues possibles.

7.1.1 Réponse au registraire en mettant 'emphase sur le doute

La premieére solution de contournement (et la moins cotiteuse)
dans le genre de situation dont nous traitons ici, est de formuler une
réponse écrite a 'examinateur chargé du dossier au Bureau des mar-
ques53. En plus d’énoncer le manque réel de confusion, il est conseillé
de rappeler a 'examinateur que la Loi énonce clairement que: «Lors-
que le registraire n’est pas convaincu, il fait annoncer la demande de
la maniere prescrite»54. La loi stipule donc clairement qu’en cas de
doute, 'examinateur doit donner sa chance au coureur et permettre
la publication de la marque, nonobstant I'incertitude qui subsiste
selon lui.

Dans le cadre de cette publication dans le Journal des marques
de commerce, les détenteurs de marques seniors, tout comme tout
autre détenteur de marque, pourraient alors s’opposer, s’ils le jugent
opportun.

En vertu du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne doit
rejeter la demande de dépdt que s’il est «convaincu» que la marque
n’est pas enregistrable; en cas de doute, il devrait donc y avoir publi-
cation. D’ailleurs, a des fins d’équilibre procédural, «Lorsque, en rai-
son d’'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes
sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la
demande est enregistrable, il notifie [...] 'annonce de la demande au
propriétaire de la marque de commerce déposée»55. La loi prévoit
donc qu’en cas d’incertitude, la marque proposée peut passer au

53. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule que le registraire ne peut rejeter une
demande sans informer le requérant des motifs de sa décision et lui donner une
occasion convenable d’y répondre.

54. Paragraphe 37(1) in fine de la Loi.

55. Paragraphe 37(3) de la Loi.
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stade de la publication mais que le détenteur de la marque senior
doit alors étre avisé de cette publication, afin de lui donner 'opportu-
nité de s’opposer formellement, s’il juge qu’il y a confusion possible
avec sa marque.

En somme, il s’agit pour le requérant a la demande d’enregis-
trement de la marque junior, de demander au Bureau des marques
de ne pas étre plus prudent que le détenteur de la marque senior
lui-méme.

Ainsi, dans un «cas douteux», le détenteur de la marque senior
«large» avec laquelle il pourrait y avoir confusion, aura tout le loisir
de débattre de la question de I'enregistrabilité de la marque junior
devant la Commission des oppositions.

7.1.2 Appel de la décision du registraire en Cour fédérale

La deuxieéme solution possible, lorsqu’un examinateur cite une
marque senior trop «large» a l'encontre d'une marque proposée,
serait d’en appeler de la décision du Bureau des marques. Dans une
telle situation de refus (au stade de l'examen) d'une marque, le
requérant pourra en effet porter la décision en appel, devant la Cour
fédérale6. Un tel recours est évidemment susceptible d’occasionner
des frais et des délais importants au requérant mais pourrait per-
mettre de renverser la décision du Bureau des marques. En effet,
contrairement au registraire (qui refuse de considérer des preuves
extrinseques au Registre), le tribunal pourrait, lui, consentir a consi-
dérer des preuves additionnelles57 et revoir la décision du registraire
si cette nouvelle preuve «aurait pu avoir un effet (en anglais «would
have materially affected») sur les conclusions du registraire»58.

En appel, le requérant pourra donc, en principe, tenter de
démontrer que, nonobstant ce qu’indique le Registre, il n’existe pas,
dans les faits, de confusion possible entre sa marque et la marque
senior «large». Dans ’éventualité d’'une décision favorable de la Cour
fédérale, le dossier passerait alors a I’étape de la publication...

56. Selon le paragraphe 56(1) de la Loi, tout appel d’'une décision du registraire
peut étre porté en Cour fédérale, dans les deux mois de la décision.

57. En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi: «Lors de ’appel, il peut étre apporté
une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal
peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi».

58. Brasserie Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, 168 (C.A.F.).
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7.1.3 Procédure en vertu de larticle 57 de la Lot

La derniére possibilité de contrer un refus au stade de 'examen
dans le genre de cas dont nous traitons ici pourrait provenir de I'utili-
sation du recours prévu aux articles 57 et 58 de la Loi. En effet, en
vertu de ces articles, tout intéressé peut présenter une demande, en
Cour fédérale, afin d’«<ordonner qu’une inscription dans le registre
soit [...] modifiée, parce que, a la date de cette demande, I'inscription
figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits
existants de la personne paraissant étre propriétaire inscrit de la
marque». [Les italiques sont notres.]

Rien n’empécherait done, en principe, d'invoquer l'article 57 de
la Loi pour tenter de forcer le détenteur d’'une marque senior trop
«large» a apporter certaines précisions quant a la définition des mar-
chandises ou services y associés, étant donné 1’évolution de la termi-
nologie et des pratiques du Bureau des marques. Nous ne sommes
cependant au courant d’aucune décision de la Cour fédérale ou cette
stratégie aurait été éprouvée avec succes.

7.2 Solutions législatives possibles a moyen terme

Bien que ce qui suit ne soit pas d’'un grand secours a la société
informatique aux prises avec un refus du Bureau des marques quant
a une marque de commerce qu’elle a tenté de déposer, nous avons
tout de méme cru bon de mentionner au passage deux solutions au
probleme énoncé dans ce qui précede.

D’une part, rien ne semble s’opposer a ce qu'un amendement
soit apporté a la Loi, par lequel on prévoirait I'obligation pour le
Bureau des marques, lorsqu’il apporte une modification au Manuel
ou qu’il énonce une directive quant a 'application de I’article 30, de
forcer les détenteurs de marques déposées a préciser la désignation
de biens ou services associés a leur marque. Le détenteur de la
marque pourrait alors devoir préciser I'étendue de 1’état déclaratif
des marchandises ou services associés a sa marque, en fonction du
degré de précision dorénavant requis des requérants.

L’application de cette solution pourrait cependant s’avérer rela-
tivement lourde et cotiteuse étant donné le nombre de marques de
commerce qui peuvent étre visées. En pratique, cette solution s’avere
problématique.
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Alternativement, la Loi pourrait prévoir un mécanisme visant
les cas ou le Manuel ou un énoncé de pratique établirait ce qui cons-
titue une désignation suffisamment précise, par lequel un tiers
serait en droit de demander au Bureau des marques de requérir d'un
détenteur de marque enregistrée de préciser les marchandises ou
services qui y sont associés, toujours en fonction du degré de préci-
sion dorénavant requis de la part des personnes qui formulent une
demande de dépot59.

Ce mécanisme aurait ’'avantage d’éviter aux intéressés d’avoir
a aller jusqu’a invoquer l'article 57 en Cour fédérale et d’éviter de
pénaliser les dépositaires de marques juniors, particulierement dans
les domaines ou le contexte technologique continue d’évoluer...
Cependant, une telle procédure aurait le désavantage d’alourdir et
de compliquer les regles des procédures existantes en matiére de
marques de commerce.

On s’en doute, le nombre de cas problématiques qui se manifes-
teront a I’avenir ne diminuera pas. On est par conséquent en droit de
se demander s’il est réellement dans l'intérét du droit canadien
d’ouvrir une nouvelle bréche dans la protection qu’il offre aux déten-
teurs de marques de commerce enregistrées.

8. Conclusion

Comme nous ’avons vu dans les pages qui précedent, le Bureau
des marques s’adapte graduellement aux nouvelles réalités commer-
ciales et technologiques, d’'une part en en modifiant au fil du temps le
Manuel et des services et, d’autre part, en publiant certains énoncés
de pratique qui peuvent, entre autres, venir préciser ce que le
Bureau considére comme suffisamment précis pour satisfaire a 1’ali-
néa 30a) de la Loi.

Plusieurs des directives du Bureau des marques ont trait a des
secteurs de pointe qui comportent de nombreux débouchés commer-
ciaux, comme l'industrie des technologies de l'information et des
communications («TIC»). Dans ce domaine, le contexte factuel évolue
rapidement, ce a quoi tente de réagir le Bureau des marques, afin de
«forcer» en quelque sorte I’évolution de ce qu’elle considére comme un
degré acceptable de précision des «termes ordinaires de commerce».

59. Une telle précision correspondrait en quelque sorte a une demande de modifi-
cation du Registre pour restreindre ’étendue de 1’état déclaratif des marchan-
dises ou services visés. Le mécanisme pourrait grandement s’inspirer du
mécanisme actuellement prévu a Particle 44 de la Loi.
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Lorsque l'on constate 1’explosion du marché de I'informatique
depuis une vingtaine d’années, rien de surprenant a ce que le droit
des marques de commerce doive lui aussi s’adapter. La réaction du
Bureau des marques face a des termes devenus trop «génériques» est
donc parfaitement logique puisque, au fur et a mesure de ’adoption
des changements technologiques, notre réalité change et le langage
que nous utilisons se précise en conséquence.

Bien que, pour l'instant, le Bureau des marques se soit large-
ment restreint au domaine des TIC, 'observation de I’évolution tech-
nologique des derniéres années démontre que d’autres secteurs de
pointe ont un potentiel commercial important. Des secteurs comme
les biotechnologies et les services y afférents seront ainsi vraisem-
blablement sujets, a leur tour, de directives du Bureau des marques
et de changements du Manuel des marchandises et des services dans
les années a venir.

A titre d’exemple, il se pourrait fort bien, dans un avenir rap-
proché, que le Bureau des marques détermine que la désignation
«services de tests génétiques» ne correspond plus a une description
suffisamment précise pour respecter le standard qu’énonce I’alinéa
30a) de la Loi. Dans une directive a ce sujet, le Bureau des marques
pourrait, par exemple, stipuler qu’a ’'avenir, toute demande de dépét
d’'une marque quant a des «services génétiques» devrait en préciser
le domaine d’utilisation et la fonction. On pourrait ainsi en venir a
des demandes formulées de facon plus précise qui pourraient se lire
de la fagon suivante: «services de tests génétiques, nommément
tests et analyse de prélevements humains visant 'identification de
pathologies décelables par une analyse génétique effectuée sur un
embryon, un foetus ou un enfant né».

A Tinstar des changements constatés depuis une dizaine
d’années en matiére des marques de commerce relatives au domaine
des TIC, il semble probable que le Bureau des marques continuera a
adapter ses pratiques (et, indirectement, le droit des marques de
commerce) aux nouvelles réalités qui se manifestent.

La solution pour I'entreprise, a I’heure actuelle, ou encore la
recommandation que nous pouvons faire a 'entreprise d’'un secteur
économique émergent, est de veiller a déposer sa (ou ses) marque(s)
le plus tot possible. En effet, les entreprises qui auront déposé leurs
marques t6t dans les processus continueront de posséder un avan-
tage stratégique, puisque leurs marques occuperont plus de place
sur le Registre des marques que les marques subséquentes.
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Dans l'univers des marques de commerce, comme dans la vie,
on peut donc dire que l'avenir continuera sans doute d’appartenir a
ceux qui se levent tot!





