La protection de la réputation
internationale d’'une maison de prét-
a-porter: prétexte a une étude sur
les marques notoires
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INTRODUCTION

Traditionnellement, c'est avant tout par son activité que le
commergant travaille i sa réputation. En effet, celle-ci nait en premier
lieu de la qualité des produits qu'il offre, et & cet égard, si la faveur
du public ne garantit pas toujours la renommée, elle contribue sans
contredit & Ta viabilité de U'entreprise, ce qui en retour permettra
un usage persistant de la marque adoptée. Eventuellement donc,
la simple mention de celleci sera évocatrice des marchandises ou
de leur fabricant, traduisant de ce fait I'acquisition d'une certaine
notoriié qui, dans les cas les plus fructueux, s'étendra au-dela de
la clientéle cible. Signe des temps, 'importance de ces deux modes
d’acquisition que sont la qualité et le long usage est toutefois a notre
“poque largement tempérée par l'influence incontestable exercée par
I publicité et par les véhicules extraordinaires dont elle dispose,
'our peu qu'il en ait les moyens, un fabricant peut aujourd hui batir
en un temps record la réputation d'un produit & peine révélé au
public’, Ceci est particuliérement typique de 'industrie du prét-a-
porter, Il y est rarement question de la qualité des produits eux-
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mémes, celleci sassociant en matiére de vétements & la durabilité,
puisqu'il importe avant tout de satisfaire le goQt du jour, vocation
qui s'accomplit sous le signe de 'éphémére. Clest davantage une
image que 1'on cherche a vendre et c'est a celleci que se rattachera
Ie prestige de la marque. Aussi est-il primordial pour la maison qui
s'appréte A lancer sa derniére collection de donner & cette image
ki plus Large diffusion possible: & grands renforts de publicité, qu’elle
commandera elleméme ou qui lui sera fatte par le biass de reportages
ou d'événements, il lui faut donner 'impression qu'elle est universelle
et irrésistible, méme si en réalité sa production est d'un volume
modeste ¢ ne sadresse qua une clientéle imitée dans 'éventanl
du marché, Par cette vaste entreprise s'établit done une réputation
hors de proportion avec la diffusion des produits et sans mesure
avec Ia qualité de ceux-cv’. Elle se rattache a Vimage véhiculée par
la marque et ¢'est pour la premiére que l'on achétera la seconde,
plutdt que pour les vélements eux-mémes.

Si c'est la un phénomeéne particuhiérement remarquable et tout
a fant inévitable dans 'industrie du prét-a-porter, c'est aussi le propre
de la notoridté en matiére de marque de commerce : le nom est connu
li ot bes produits ne le sont pas concrétement, On parlera des « fameux
produils X » sans en avoir jamais apprécié les qualités ni méme peut-
#re sculement vu un exemplaire. La réputation ainsi acquise est
done particuliérement vulnérable en ce qu'elle n'est pas supportée
matériellement e, en ces endroits ot le titulaire de cette renommeée
n'est pas physiquement présent pour en récolter le bénéhice, 1l devient
naturellement tentant pour un autre commergant de chercher & en
tirer parti. Pour ce faire, il pourra adopter purement et simplement
la marque onginale, ou copicer celle-ar assez adroitement pour que
la sienne puisse &re confondue. Cette marque, il pourra 'apposer
4 des produits similaires & ceux réputés, mais peut-étre aussi
différents. Dans tous les cas cependant son dessein sera le méme:
favoniser dans Vesprit du public Passociation de la réputation d'un
autre & ses propres marchandises. Ainsi I'image de confort,
d'exotisme, ou d'avant-gardisme qu'évoquera la collection d'un
créateur étranger pourra étre employée & profit par un concurrent
local. En présentant ses propres vélements sous une marque créant
de ki confusion quant a leur origine, celui<i bénéficiera de Ia publicité
démesurée dont fait l'objet la marque originale. En effet, non
seulement une clientéle déja séduite, sinon conquise, s'offrira a

200 st entendu toutefois que, sans méme quil st question de réputation
internationale, un minimum de qualité, correspondant aux sormes de Vindustrie,
es1 absolument indespensable.
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I'usurpateur dans le vaste territoire o le véritable titulaire de la
margue nest présent que par sa réputation, mais encore sera-t-il
loisible & ce commergant peu scrupuleux d'étre be premier & 'exploiter
pour des marchandises corollaires, tels les produits de beauté, les
parfums ou les bijoux, auxquelles 'image ravie peut encore facilement
Ctre associde,

Quelle que soit la part de mauvaise foir qui la motive, cette
peanque est pour plusieurs raisons blimable. Elle éveille d'abord
ka suspicion en ce qu'elle reciéde un paradoxe; en effet, le but visé
par Vadoption d'une marque est en principe I'acquisition par son
ttulatre d'une identité qui lui soit propre, autrement dit, apte a le
distinguer de ses concurrents. Par ailleurs, qu'elle repose sur
Fancienneté de Uentreprise, In qualité des produits, ou 'opération
publicitaire de grande envergure, la réputation est ke fruit d'efforts
concertés ou soutenus, et 'on est naturellement peu enclin 2 la
purtager. Mais s'il n'est pas en soi déloyal pour un second commercant
de s'aider du labeur d'un autre pour favoriser sa propre réussite,
lursque appui recherché s‘obtient au préjudice méme de la réputation
du premier, cette pratique devient intolérable et doit étre sanctionnée.,

Le probleme de la notoriétd se présente ici d'une fagon plus aigué :
justement vulnérable parce qu'elle est enviable, la réputation ne
permettrant pas d la marque & laquelle elle se rattache de bénéficier
en retour de la protection Kgale au méme titre qu'une marque de
commerce ardinaire, B o elle n'est pas physiquement soutenue par
Ia présence dans le marché de son titulaire (du moins dans un systéme
ou enregistrement serait purement déclaratif de droits autrement
acquis par V'usage). Aussi, conscients de la nécessité de protéger
les marques au-dela des limites territoriales, les Etats contractants
s‘entendaient sur un certain nombre de mesures lors de la rédaction
de ka Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriéré
industrielle de 1883°, De ces mesures certaines sont strictement

1 Conpenlion de Pieris powr bt prodection de ke Sropradtd industriclle du 20 mury 1883,
réavsde d Branelles Iv 14 divembre 190N, @ Washington ke 2 juin 1911, é La Haype
fe & movembre 1925, 4 Lowdres e 2 jwin 1934, @ Lishoune fe 31 octobre 1955 ef
@ Neckholm le 14 juillet 1967, Ratilide & Vorggine par In Belgique, le Brisl,
I'Equateur, I'Espagne, 1a France, le Guatemala, I'falie, ks Pays-Bas. le Purtugal,
be Koyaume Uni, le Salvader, [a Sertoe, 1a Suisse et b Tunisie, cette conventxn
el entrée en vigoear le 7 jullet 1884 CfL GHC, BODENHAUSEN, Gude
dapplication de la conrention de Paris pour he prodection de ke proprictd industricie,
Gentve, BAREL, 199, p 4. Le Cavada est entré as sein de oette unson par son
adhésion du 12 juim 1925 1 [a ratificatson, Je premwer mad 1928, de la Compenlion
uternalronale powr ke protection de la propesite imdustrielle sigwée & 1a Haye, 6
mwym'n 1925, RT. Can 1928 no 3, 74 LNTS, 289, Des Actes subséquents,
Il et entiérenment hié que gar celui de Londres de 1934 ¢ KT Can. 195) no 10,
12 UNTS T L CL CLWIKTOR, Comadian Troaty Calemdar, vol. 2, New York,
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pormatives®, alors que d'autres ne constituent que des engagements
faisant référence au droit interne & venir.

Mais 1'étendue territoriale n'est qu'un paramétre de la
réputation, celleci pouvant s'éendre également dans le champ de
la concurrence au-deld des catégories de produits pour lesquelles la
marque est employée. Toutefois, aprés plusieurs tentatives
infructuenses et quelques propositions jugées peu satisfaisantes, il
fut finalement convenu a lissue de la Conférence de Lisbonne de
1958 que la protection extraconcurrentiefle des marques, méme
notoires, n'éait peul-fire pas aprés tout une question quil étant
souhaitable d'aborder dans le cadre d'une convention, et qu'au-deld
des principes généraux de protection, il revenait & chaque Etat d'y
répondre en accord avec son seul ordre juridique’. A nouveau, ¢
encore plus que pour le probléme de 'étendue territoriale, éaitl
done question de droit interne.

Comment sera protégée au Canada la réputation d'une maison
de prét-aporter qui se doit d'y promouveir fa marque sous laquelle
elle distribue ses créations sans toutefois pouvoir I'y exploiter? La
réponse i cette question commande donc que 'on s'interroge sur
I'application en droit interne des principes adoptés lors de la
Convention de Paris, ¢'est-A-dire sur beur intégration & l'occasion
de 1a rédaction de la loi canadienne sur les marques de commerce’,

Oceana Publications, 1952, p. 242 Sen adhésson du 7 julllet 1970 au texte de
Stockholm n'embrasse en effet que les artickes 13 & 30 de celui, lesquels sont
dordre procédural. Ces précissons sont toutelors de peu de conséquences en ce
qui Bous concerme, of. note B, infra, of auss) estce 3 la version de Londres qu'tl
sera dorénavant [l rélérence, saud mention contrakre.

1. Epcore faut-il noter qu'en <o qua concerne le Canada, les dispositions d'um trasté
international, pest importe lear nature, ne viensent modifier le droit interne que
dans b mesure o une Jon, par exemple, les incorpare, substantiellement ou par
référence. Voir W, HOGG, Constitwtional Law of Canuady, Seme &itwn, Tarento,
Carswell, 1965, p 245206, Ausss, ef comme pous le verrons plus 1ard, ces
dispositions purement normatives de la Convention de Parss n'étant gas o
exteulotres de plein droit, elles cnt di étre reprises, immédaatement aprés la
ratifation du trané de Londres, dans ka Lav s fes margwes de commence, SC.
196250, ¢ 49, La compétence (édérale en matsére de marques, que yustifserant be
pouvoir géiral de riglementation des échanges of du commerce, est L,
aujourd’hui encore. sujette 3 controverse. Vear sur cette question W.PM.
KENNEDY, «Is the Canadian Legistation on Trade Marks Ultra Vires?», (1900)
RCHR TINF17, DR BERESKIN, « The Trade Marks Act and the Constrtution »,
(1982 P T.1.C. Bull., Series 8, vol. 12, 683.707, G R. BELL ot H. PROBERT, « The
Constitutionality of Camadian Trade Mark Laws, (1985 4 CPR. (38) M5349.
Voar ausst note 109, fnfrar.

5. Vatr Actes de la Comidrence rémnid o Lisbmne, Genéve, Burcan de ["Umion poar
Ia protection de by propriété industrielle, 1963, travaux of rapports de fa Lrom it me
comenssion, poants XIV et XX, p, 657 2 » et 705 et 5. respactivement. Clest avec
profit que I'on consulfera sur cette questson également Veouvrage de M. Dassas,
71 i, note 1. notamment aux pages 187 & 1496,

6. Lad sur bes margwes de commerce, S R.C. 1970, ¢. T-10. Cette Ik est entrive en vigueur
Te Ter juillet 19654 et o plusieurs fois 18 modifice depuic
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La protection que celleci accorde & une marque différe cependant
selon Que cette d!.'ﬂ‘lii'ﬂ‘ 3 ou non “é enreistrée sous son égide
o a;.;gi convient-il de considérer les deux hypothises sépan':mcm'
Par ailleurs, la question de la protection d'une marque puisani
lement sa réponse dans le droit commun lorsqu'elle n'est pas
enregiStrée — la concurrence déloyale s'analysant alors selon le
princiPe de Ia responsabilité civile — ¢est cette seconde éventualité
que POUS m_nsidérerong ensuite puisquelle reléve d'un régime
hybride. 1a loi fédérale n'étant pas non plus sans application.

C'est sous angle de la territorialité que seront mi
examintes ces deux hypothéses, la question du lerﬁlm m::
d'emblée par la demande de reconnaissance d'une protection, et
I'étendue de celurci étant une constatation de fait relativement facile
a établir. Clest done dans un second temps que notre étude sera
repris¢ pour s'effectuer & la lumiére du principe de la spécificité,
La concurrence est en effer un concept plus délicat 4 saisir que celui
de territoire et lui est par ailleurs subordonné.

Premi€re partie
Le principe de la territorialité

L4 protection accordée aux marques repose avant tout sur le
princiPe de la lgrmorialit(-. principe voulant que soit seule
déterminante la situation de celles-ci dans le marché Iocal’.\Ccla
se conCoit en effetatsément : 1a protection n'est nécessaire ¢ Kgitime
que 13 00 la margue est elle-méme présente, et c'est pourquoi cette
exiger<e cgm!iﬁmﬂe la reconnaissance du droit, Appliqué cependant
trop festrictivenent, ce principe se révélerait #re un obstacle
insyrmontable pour une marque étrangére qui ne pourrait
vraiseMblablement tenter de gagner un marché si celui<i ne lui
accorde Pas en premier liew asile. Aussi, tant la loi canadienne que
Je droit commun témoignent-ils d'une certaine souplesse dans le
respect de ce principe & 'égard des marques qui sont ici précédées
par leur notoriéte Nous allons donc voir 4 quelles conditions, malgré
I'absetce de ses produits sur ke marché canadien, une maison de
prétarPOrter pat. premiérement, enregistrer sa marque, et
deuxiémement etd défaut, prétendre a sa protection. e

A- La Protectios conférée par Uenregistrement d'une marque

par l'nr(i(:lcf» 'f" la Convention, les Etats contractants ont
conventt que Perregistrement réguliérement obtenu d'une marque

FVTTASSAS A o, mote 1, p. 10 et =, oi il est discuté de ce méme
que ¥ choix de sor sdoption au détriment de oclut de l'unhvrnlm_mw “
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dans le pays dorigine confére & son titulaire le droit d'en demander
V'enregistrement dans tout autre pays membre de ['Union % 11 n'est
done donc gubre surprenant qu'ait été prévue, a larticle 16(2) de
la Loi sur les margues de commerce, Ja faculté de produire une demande
au Canada sur une telle base. Il suffira ainsi & une maison de prét-
a-porter d’avoir enregistré préalablement sa marque dans le pays
olr elle posséde son siége social®, et de lavoir employée', dans un
pays quelconque, pour pouvoir se prévaloir de Particle 16(2).
Toutefois, et comme le prévovait également la Convention, c'est Ia
un privilége qui est subordonné aux exigences du droit interne
s"appliquant i toutes les marques en général, La marque étrangére
doit donce par ailleurs étre enregistrable, c'est-adire qu'elle doit
répondre aux critéres énoncés aux articles 12 a 14, 24 et 25 de la
Loi canadienne. L'article 14 dispense cependant la marque faisant
I'objet d'une telle demande des exigences rigoureuses de article 12,
pour ne retenir que les exceptions a son enrcgistrabilité prévues
par l'article 6 B(I) de la Convention''. Cet élargissement est
remarquable en ce qui nous concerne, puisqu’il autorise alors le dépdt
d'une marque qui est constituée d’un nom propre, comme c'est
souvent be cas en matibre de préta-porter. Il demeure par contre
que, dans tous les cas, la marque ne doit pas &re dépourvue de
caractére distinctif, condition qui s’annonce problématique dans
I'hypothése qui est la notre, alors qu'il n'y a pas d’emploi au Canada.
Cependant, si un tel emploi, qui serait alors celui de V'article 4, est
requis pour 'exception de l'enregastrabilité des noms propres devenus
distinctifs en vertu de U'article 12(2), l'exégése de article 14 permet
de croire que les exigences de celuici sont & cet égard moindres
=, D'ailleurs, sous 1'égide de Varticle 16(1), une demande d'enregis-

S Par B révision de Lishonne du 31 octobee 1958 (B.T.S. 38 (1962), 13 UST. 1),
oette disposition de Fancen article 6 2 @8 miigrée dans un article 6 guingmirs
A nouvellement adogié.

9. Sefon la définition de « pays d'ongsne « que donpe Farticle 2 de ka ka canadienne.
Cette défintion  apparente du reste & celle que Fom reteonve A Particke 6 gwingwies
A2)de ta Conventinn _ ;

10 Rien ne semble exiger qu'il s'agisse & Véranger d'un emplod au sens de la loé
canadienme. mais, A tort of & ravoa, la défimition de Particle 4 sera i
vratsemblablement &ternunante. V. NR. SHAMRO, « The : Sections 16
& 20 of the Trade Mark Act s, (1973) 7»(.'.!’.5‘."?1). " m.ma. un‘tel
emplol par upe personne aulorisée par ke rog ™ ou son on titre
ne seralt pas considéré comme celut do cvs dermiers sedon la ki canadienne, quand
bien méme 1l en serast ainss seloa le droit en vigueur 14 o La marqoe de | socte
¢ employée. CF Darid Crystul Ime. and lond ¢ La Chemise Laceste, (1973) 22
C.PR (241 78 (Reg ) A la page 82,

11, Cf. ROBIC LEGER. Camadlian Trawde Mark Act Anwotatad, par H. G. RICHARD,
Do Mills, Richard De Boo, 1984, par. 6.1, p. 142 Ces exceptions se retrouvent
mamtenant dans artiche 6 guingwics B de la Convention. .

12 Voir aussi KE. SHARPE, «Canadian Trade Mark Law from a Foreigmer's
Perspective s, (1957) 3 [P/ 126160
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trement peut re produite pour une marque étrangére que son
ttulanre aurait fait connaitre au Canada; or, « faire connaitre » une
marque, c'est la révéler dans une partie substantielle du pays", ce
qui, selon article 5, peut étre accompli simplement par la publicité'.
Une maison pourra donc obtenir Uenregistrement d'une marque,
méme constituée d'un nom propre, pourvu que celle-ci soit distinctive
dans un territoire donné du Canada, sans pour autant I'étre dans
tout le pays™. Quel que soit toutefois le fondement de la demande,
i marque ne pourra étre enregistrée si elle crée de la confusion
avec une autre antérieurement révélée ou employée au Canada, ou
pour laguelle une demande y aurait déja été produite, ou encore avec
un nom commercial qui y aurait éé antéricurement employé. La
confusion dont il est question est celle de I'article 6 et elle se détermine
A la lumiére des critéres du paragraphe 5% 1l n'y a donc pas a cet
dard dassouplissement en faveur des marques érangéres, méme
oires's,

Une fois Venregistrement obtenu, quelle est, territorialement
parlant, 'étendue de la protection qu'il confére? 1l v a lieu de
distinguer : la marque, telle quelle, ne pourra étre employée dans
tout le Canada, par aucun autre que son titulaire, en relation avec
les marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée. Clest la
protection absolue que procure d’emblée 'article 19 Si au contraire
In marque est employée ou annoncée sous une forme voisine et en
relation avec des marchandises de quelque catégorie que ce soit, elle
ne sern protégée contre ces utilisations que s'il est éabli que celles-
ci créent de la confusion. L'effet conjugué des articles 20 et 6 est

13, Rotvert C Wian Ewberprises ¢ Muady, (1065) 46 CP.R, 147 (CE) Voar auss
Marimeland fnc . Marine Wonderkand & Axemal Park, (1970 16 CPR. (2d) 97
(CF), Valle's Stead House ¢ Tessier, (1980) 40 CP R (2d) 218 (C.F), 00 0 a été
jagé gue be Québec constituar & bu seal un territoare substanted

14, Vour cependant, & oo sujet, Microdote Corp, ¢ In Step Electronios, (15T 16 C. PR
Gl 476 et 17 C PR Sd) 168,

15. [ importe de noter que article 14 0 en effet é1¢ déclard apphcable aux demandes
effectudes en vertu de ann, 161 CF Melhomalds Conp, ¢ PGA du Canada,
(1977 31 CPR. 24) 272 (CF.)

16, Bowwy Foods Lid. ¢, Essex Packers Lod,, (1961) 43 C.P.R. 165 (C.E.L Veoar nos
développements sur cotte question loes de i seconde partie,

17. La notoriété d'une marque, ce dont 'article G50 de kx Joi requiert que L'on henne
compte, peat elleméme étre de nature & dissiper toute lité de confusion.
Vour Ia note %2 pour une tllastration, dans un contexe différent toutefoss, de co
cas particulier.

18, Sefon contains, ks exoeptions prévues aux alinéas a) et by de Varticle 20 serasent
toutedots également applicables i1, CL ROBICLEGER, of. et note 11, par. 656,
p. 204, Dans le cos d'un requérant canadien gar alleurs. la protection conférée
par Vartwle 19 sera restreinte, conformément & Varticle 3142, & b «régiva
territoriale définies ou la marque est devenoe distinclive. La pratique est
dassimiler & b notion de région P'étendue des provinces elles mémes.
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done celui d'une interdiction conditionnée dans son application a
Vexistence de la confusion®, mais il n'en demeure pas moins que
la protection qui en résulte s'étend potenticllement & tout le Canada.
Elle est soumise toutefois 2 un tempérament important en ce qui
nous concerne, puisque selon 1'alinéa a) de larticle 20 elle ne peat
empécher dans certains cas l'utilisation de cette marque par un tiers
pour des marchandises, il le fait de bonne foi et A titre de nom
commercial, et que ceci n'entraine pas la dépréciation de la clientéle
qui s’y rattache, C'est ainsi qu'une telle personne pourra continuer
4 faire affaire sous son nom méme si celui-ci @ été enregistré par
une maison de prét-d-porter pour annoncer les créations d'un de ses

stylistes.

Plus qu'un simple tempérament, exception prévue a larticle
21 apparait, elle, comme une faille dans Ia protection que procure
I'enregistrement, et dans le cas qui nous intéresse, offre a
Pusurpateur 'occasion de bénéficier de la réputation d'une maison
“rangire qui n'a encore ni employé ni révélé sa marque av Canada.
1l lui est en effet Joisible d'y adopter cette marque dont il aura eu
vent, toul comme la clientéle, par Uentremise de la publicité qui
en aura é1é faite, €'l agit ainsi avant que son véritable propriétaire
ne le fasse lui-méme au sens formel de article 3. En raison de article
17, il appartiendra alors prioritairement a cel usurpateur d’en obtenir
I'enregistrement™, S'il y renonce et que par la suite il omet de
s'opposer & la demande présentée par le titulaire étranger, 1l pourra
invoquer be bénéfice de article 21 et obtenir ainst un droit concurrent
a Vexploitation de la marque”. Lavantage que représente un tel

19 Aussi estl permis de croire que Particke 20 couvre également le cas of, poar
des marchandises 4 une catéganie autre, ln marqoe telle quielle est envegistrée
oot employée gor un tiers. 10’y 2 pas en elfet de violaton du droit exclusi,
mais ety revanche In comfusion est ik davantage susceplible de se produire que
loesquae ks maTiues en cause ne sont pas wentiques. CF Lovable Brassiere Co,
o Camede 184 ¢. Lovable Kuits fne, (1971) | CPR. 2d) 128 (C.E) a fa page
131, Vokr cependant Mr, Submsarine Limitod, ¢. Amandista Investments Limeated,
Conr @ appel fédérale, no ASGSA, jugement : 16 décombae 1987 & ba poge 7.

). Vair par contre Uaffuire Lin Trading Co. Ltd. ¢. CMEB Kabwski Natsha of al., [1957]

2 C.F. 252 (C.F) o 'on » maintenu by déciswon du registraire de refuser A un

concrssionnaire Venregstrement qu'il cherchait ainsi i obtenir, au mépris des

intérets de son concesseur. Par ailleurs, 1a marque pourrait #re notoire, tout
on mayant pas technsquement été révélée, ce qui nEanmoins 1a prverait du
caractire distinetif névessaire & son enregistrement gar 'usurgadewr canadien.

('I.(\lMI 6 e ¢ No 6 Limited of al, 11962] 1 C.F. 638 (C.F) aux pages 653

o1 651

La faculté de se prévaloir de Varticke 21 étant soumise & b condition de boane

fol, elle ne serait plus offerse alors que Ia marque aurait éé révélée en presmicr

por son titulaire dranger. Selon un courant plus large toutefois, seule la
connaissance d'un empho antériewr au Canada serait de nature i altérer b bonne
for. Voir H. FOX, The Canedion Law of Trade Marks and Unpair Competition,

Toromto, Carswell, 1972, p. 215206 Document de travwil sy fo wévision de la

w
—_
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systéme pour un concurrent astucteux est de hn et

poster «préventivement » sur la voie de la réputali:nm dunn::l:
que le succés et les moyens financiers inciteront & exporter, et dont
:l'(nvon.sera méme la renommée au Canada en lui laigsant la faculté
d'enregistrer. Lorsque enfin la marque sera associée aux produits
originaux, la confusion qui en résultera inévitablement ne sera
sanctionnée que si elle se réalise au dériment du public, ce qu'il
a_pmnkm_!n au tribunal saisi de déterminer. Le cas échéant, celui-
oI pourrait ordonner que la marque du défendeur subisse une

.:'lli'-m‘ti:n ostensible et ne soit plus employée que dans un territoire
dehimate,

Une fois acquise cette protection, encore faut-il étre en mesure
de la conserver, cest-adire de maintenir U'enregistrement qui la
confére. Si son obtention n'avait somme toute guére posé de
;mb!émes._l;s conséquences de 1"absence d'un emploi au sens de
b lm' sont ict p.lus sérieuses, En effet, méme si cela est insuffisant
1 S0 pour valoir abandon de la marque et permettre ainsi de conclure
Al !nvglnduté de son enregistrement en vertu de Particle 18, I'article
44 institue en revanche une procédure de radiation sommaire sur
Ia .base du non-emploi. L'enregistrement obtenu par une maison de
w:-t-:\-p‘nner se révile done étonnamment précaire lorsque le contexte
cconomique ne permet pas & celleci d'exploiter, comme la loi le
requiert, la marque dont elle cherchait en premier lieu & protéger
l:1 réputation. En effet, I'emploi dont il est ici question est celui de
Farticle 4, c'est-a-dire qu'il doit #re conforme i la « pratique normale
du commerces. [l faudrait donc dans notre hypothise qu'il v ait
vfmablemcpl vente d'au moins un vétement au Canada®™, méme
\.ll est admis que cette opération puisse saccomplir indirectement,
c'est-adire par Fentremise d'un distributeur qui les aurait acquis
du titulaire & l'étranger™. En revanche, le simple envoi d'échantillons

sy les margwes de commerce, Ontawa, Minis :
B ? NF‘m'&:zz‘. . 12272 tére de la Consommation et des
2 nE 1 pis besain en ‘un volume o affaires important
condition d.".""'“”“!' Use scule transaction, méme dmvm:r“m:";:
suffie. Philip Morris Ine. . Iurn’nl Tobocco Lid, et al., (1985) 7 CP.R. (3d)
M (CF., qutru_nt (19870 17 CPR. (3dr 237 (CF A O, « Nodoz s Trade Mark
11962] RP.C. 11Ch. D) & Ia page 7. Un emplot symbolaque reposant sar une
transaction unique pourrait cependant #re jugé inadmissible si cette dermire
n'a eu lew que dans be but agparent de maintenir Venregistrement. V.: Phlip
:Mom: Iwe. . Imperial Tobaceo Ltd., (1967) 13 CP.R. 3d) 289 (CFJ 4 la
‘.’:(dl..s;;n; MW & Aview . Helewa Rubinstein fuc,, (1957 17 tw

23 Manhattaw Indwstries Inc. ¢. Prisceton Mewsfactwring 14d,, (1971) 4 C.PR. 24

G ACF), Cette division a liérement ¢t survie: CF Anyvah

Imporitatoons ln..nmus_c.r. AMITHCFap l!ﬁ.\'oil?trp«'?d:m l’:nc-nfl;um:
du juge Mahoney dans Vaffaire Martin J. Marcus ¢. The Quaker (Oats Conpany
of Caneda, (1968) 20 CP.R. (3d) 46 aux pages 52 et 53 Encore faudratil quan
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sa réputation, face a la procédure sommaire de I'article 44%. Cette
conclusion regrettable, pour peu qu'elle soit a priori justifiable,
Iemoigne d’une contradiction dans le régime applicable aux marques
cirangéres, contradiction qui laisse songeur eu égard aux engage
ments pris par le Canada au moment de son entrée au sein de I'Union.
C'est pourquoi il importe de se pencher sur la protection reconnue
4 une marque alors qu'elle ne bénéficie pas d'un enregistrement au
Canada et que son existence sur le marché se résume & sa notoriété,

13- La protection reconnue malgré Uabsence d'envegistrement

Si la concurrence est en soi un fait dommageable, il demeure
qu'elle se tolére en ce qu'elle constitue un rouage essentiel du principe
de la liberté de commerce. Ainsi, il n'est pas illicite de chercher a
ravir la clientéle de ses concurrents, pourvu qu'on be fasse par des
moyens honnétes. L'emploi de méthodes déloyales constitue en
revanche une dérogation & un devoir social”, qui sera sanctionnée
en vertu de la théorie des obligations en droit civil et du droit des
«lortse en common law, mais aussi en vertu du droit statutaire.
On retrouve en effet dans la Loi sur les marques de commerce des
dispositions visant & interdire de tels agissements, conséquence des
engagements pris en vertu de article 10 bis de la Convention de
‘aris. Le titulaire d'une marque non enregistrée qu'un tiers & usurpée
n'est donc pas sans recours. Quel que soit toutefois le régime sous
lequel est intentée Faction en concurrence déloyale, celle<i implique,
comme son nom l'indique, que I'on soit concurrent, ¢’est-a-dire que
I'on soit présent dans le marché od est posé V'acte déloyal. Nous
allons done nous pencher sur la nécessité d'un achalandage, attribut
de cette présence économique, avant d'en étudier application
particuliére au cas des marques notoires,

4 un détaillant ou i des fins de promotion, comme gians le cadgg
d'un défilé on d'une foire commerciale, est jugé insuffisant lor‘sm_x il
ne débouche pas sur une transaction réelle, méme si, comme 'exige
article 4. cet emploi implique le transfert de la possession des
marchandises™. La publicité, quelle que soit son ampleur, est donc
a fortiori inapte a valoir emploi®, Le nongmqlo!'p?ut toule(o;g bu:
justifié par Jes circonstances, et pcrmcureamsuq éviter la radiation™,
mais il est éabli que celles-ci doivent alors temr de 1 ext(aordlnalm
ot constituer un impondérable pour quiconque fait affaire dans le
secteur ¢n question: et, bien qu'elles puissent dgms une certaine
mesure ére propres 3 la personne du titulaire qui les invoque, ces
circonstances sont sans secours dés qu'elles relévent dav;:mage d'une
manoeuvre de mise en marché”. On a par contre déja lan}a" en}endrc
que la réputation au Canada d'une marque pourrait inciter le
Registraire & ne pas la radier™, mais il est aujo?rd hu cla.nr que
celui-ci ne dispose d'aucune discrétion et doit, en | ahgaemo d cmploa
ou de justifications, procéder @ la radiation™ ‘Au;seu. & la lumiére
de ces principes, la maison de prét-d-porter qui nest pas présente
sur le marché canadien, par manque d'intérét ou faute de moyen,
mais qui néanmoins doit y ProMouvoir sa marque puisque les r_éahlé;s
de cette industrie Vordonnent, ne sera pas en mesure de maintenir
I'enregistrement par lequel elle cherchait 4 obtenir la protection de

moment de leur Tevente au Canada les articles en questaon arbosent I marque
ntulaire v cherche & proteger. o)

24 ql“f.al; Camaial 1. ¢. Nippon Rubber Co., (197628 C PR 2d) 1} (Reg )

75 Porter ¢. Dow the Beachromber, (19661 Ex, C.R 98Z; I Cursa Hwir Stwidio L4,
¢ I Berandiuis, (19840 ¢ CLPR. 223; thv.k_noﬂ I, ¢ Lo Registraire des
margwes de commere, 1977 2 CPR 24 lts‘t_( l- \ . ) -

26 Article Mi3) Voir, & titre d'Wlustration : 88766 Can. Inc. ¢. (reorge Westom Litd
(ST I3 CLER | sux p‘:’r;{lza: I:_‘l:.‘:) Iué:wpd» Motor Speedseay Corp.

Amadcor Tue, (195520 C PR, (3d) & page 58, A ;

'!-'.‘;’ John Lottt Lid ¢ The Cottun Ciwd Bottlting Co.. 4}94& 75 CPR. (24 115
(C.F.) ot Humpty Danepty Foods Iaf ¢ CIYG Prodscts (-wr.: (19%5) 5 C.PR. _(34)
384 Dans ces deux affaires, on n'a pas acceplé comme n:pml attente de conditions
favorables dans le marché. Loesque par ailleurs Vintérée du titulaire dans
l'explottation de sa marque demeure réel, & nature intnnséquement ‘(_Yﬂmt '?_u
domaine dans beqod il ceuvre serait parfols exonératnoes, pourvy qu'elie bm-g 03
1 elle sewle le noaemplot, De ce type de domnaine. | iedustrie de la mode constitue
certainement un exemple loquent. CF Le Registraire s manques de commerce
. Harris Kuitting Mills Lad., (1985 4 C PR (G380 {88((‘A.l-.»h la page 493, en
qu'en 'occurrence Fargumen! n'ail gas tenu: les cnoorstances n avasent imposé
& Vintimée qu'un ralentissement de ses activités relatives & \a marqgue, aﬂlv\l'lgs
qm«lﬁe{iun&imw;ﬂlmwub&kwﬁu eoment. Voir

t Perfey Roderteow, Panet, Hill & MeDosgall ¢. G.T. Fulford Co. Lid.,
(19604 19 C PR, (1) 397,

28 Porter ¢. Dow the Beacheomber, lov. cil., mote 25, pages 988 ¢ 9653, _

20. Cf. D, VAVER, « Summuary Expungement of Rmmm:l Trademaurks on the Ground
of Nom Use w, (1987) 21 Ogoote Hali L.1., pages 50 ¢ 51

L'emploi d'une marque par une personne autre que son titulaire,
et non autorisé par celui-ci, ne donnera ouverture & une action en
concurrence déloyale, quel qu'en soit le fondement juridique, que
s cet emploi erée de la confusion et qu'il en résulte une dépréciation

n E'an‘tre motif susceptible de nous préoccuper ki serait abandon (art. 181) c)h
En Uabsence dintention expresse, <o que suppose notre hypothése, abandon peut
sinférer du défaut d'emplod 'éalant sur une loague pérode. Cette situation est
done peu susceptible de se présenter en rasson de Farticle 44, sous kegoel un
thers intéressé aura 100 fair d'isstatrer des procddures. En revanche, et asses
logiquement, il semble que la pratique du Registraire soit d'attendre égalensent
In fin de L troesiéme anpée avant de peocéder de son propee chied & Ia radintion.
CL K. E. SHARPE, op. «il., note 12, p. 134-135. Sur Fapplication en sénéral trog
nigourease de I'article 44 cu égard & In disposition de nrticle 1801)), vear P,
V.GADRAN « Thoughts on Trade Mark Use Following Pharmaco s (1953 P 7 1 C
fwli,, Series 8 volume 11, 633641,

31 CE H. SIMON, Le mow comemercial, Montréal, Wikson & Lafleur/Sorey, 1984, p.
77, citamt Panl ROUBIER.
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de la clientéle qui 'y rattache®. Voici deux conditions qui appellent
quelques commentaires.

Traditionnellement, le fait de faire passer ses marchandises pour
celles d'un autre commercant, ¢'est-d-dire créer de la confusion quant
i leur origine, constitue le coeur méme de V'action en « passing off »
que connait la common law™. Cette pratique malhonnéte peut aussi
Stre attaquée en vertu de Varticle 7b) de la Loi sur les marques de
commerce, lequel requiert également la confusion ou sa vraisem-
blance. En dépit de la constitutionnalité problématique de cette
disposition, le recours statutaire n'est pas sans intérét comme nous
le verrons dans la seconde moitié de la deuxiéme partie. Cependant,
il n'en sera guére jusque 1A traité davantage, si ce n'est pour préciser
dés maintenant qu'il s'inspire fortement du tort de « passing off ».

Les recours intentés au Québec en vertu du droit commun sont
eux-mémes 4 l'occasion teintés de common law*. Ces emprunts ne
sont ni souhaitables, ni méme nécessaires™, encore que laction en
concurrence déloyale ne saccommode parfois qu'inconfortablement
de 1a base de l'article 1053 du Code civil™. La faute alors requise
résiderait, selon 'école la plus libérale, dans le seul emploi d'une
marque engendrant de la confusion, et c'est 1a un critére objectif
qui ne tient pas compte de l'intention”, intention que ne requiert

TV Comsmmers Distridwting Co. Lad. ¢, Seiko Time Canada 144, [1984) 1 RCS.

.8

43 A G Spelding & Hros ¢, AV Gantage LA, (1915 32 RPC 273 (HL ), Vioir ausst
H. FOX, o 2., note Z1. g1, 510510

. RépaNigwe Framqaise . S. Hyman Lad., (1921) 31 BR. 22 Voir aussi F,
SCHANFIELD FREEDMAN, « Passing Off in Quebecs, (1955) 45 R. dw 5. 643,
ot Herboristerse Vidio Santé Natwrelle Lide . éo Sandi’ Canada Lide, Cour sugirware
(Mantréal, no 005013525 791, 15 movesbre 1979, JETS NG

5.V, DN, MAGNUSSON, « Unfair Competition © Yesterday, Today and Tomorrow »,
(e P.T.1LC Bull, Senes 8§, val, 16, note 74 page 10C2. Voir aussi SIMON,
. cit., note 31, pazsim, pages 75 & 96,

a6 Cf, SIMON, idveme. Voir aussi A. FIROVANO, «La concurrence en droit
francais s, (1974 26 Rev. inl. ddr. comp 167, pour “ablir un para) avec les
articles 1557 et 1353 du Code Napoléon, cux aussd & cet gard problématiques.

47. Nowus paraphrasons ici SIMON, op. riL, note 31, p. 83, La concurrence déloyale
entre alors dans le champ de la responsabilité civile ’m&hﬂudlr. vorr Acmie
Vacswm Clarser Co. Lid. ¢. Acoe Vaowarm Cleawer Co 4 [1963) B R. 189 Frnard
¢. Coderre, | 1963 BR. 99 3 la page 1075 Héber! of fils ot Deme Dupont <. Desaniels
ol Lereiliée 1971 C.A 255, 9291 Claussi Y. SAINT-GAL, Profocteon of nalevisetion
des margues de fabrique, de commerce ow de servico, Paris, ] Delmas, 4o &d., 1972,
P 013 On o par conlre jugt dans une affaire de coocurrence reposant
st ube action on diffamation que la mauvaise foi o0 au moins V'intention de
nuire daient nécessawres. Cf. Ferland of al. <. Larow o al, [1982] C.S. 619 (apped
désistéh, Pour une critique de cette dermidre décision, cf sur le concept de faute
en woir M. GOUDREAU, «Concurrence déloyale en droit privé —
commentaires d'arrétss, (9RO IS RGD. p. 47151
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pas non plus la common law ™. Cet énoncé souffre toutefod )
pas : " Cet S e
nrlééxard de | usurpateur qui utilise son nom patmnymiquect:?l;:
})_ nom ct"dom' il serait alors indispensable d'éablir la mauvaise
o1, puisqu’il agit a prion selon son droit le plus strict,

Pour ére constante done, la nécessité d° i i

! * une confusion n'est
mpm@aqt pas trés rigoureuse, d'autant plus qu'il est admis qe:e
celle-ci n'a pas & &re réelle, mais seulement probable dans le cours
mrmalddu @ml‘l:me. (;c pnnciw: importé par la Cour supréme au
débu. : t du siécle™, provient de la jurisprudence anglaise, mais il a
&té suivi au Québec et y semble maintenant bien établi®,

Qu'en estil par conséquent de la question du préjudice ?
- | ce? Au
L:;r:’a:: y compris au Québcc le réflexe premier des u{ibunaux a
:I-; opter le principe émis par ki Chambre des Lords dans 'affaire
d'mprrc. Trist", voulant qu'il suffise au demandeur de faire la preuve
d_u_n dommage probable pour avoir gain de cause®. Il ne saurait
ailleurs en'ém- autrement une fois que l'on a admis que le fait
gfnénleur n'a pas lui-méme a étre réel. Le préjudice ou sa probabilité
s m(érg par conséquent de la démonstration de la faute, Les tribunaux
de droit civil se montrent parfois réticents A contourner aussi
générgus_emml‘ les exigences de I'article 10539, mais il semble que
ce principe soit le seul qui satisfasse a la fois les régles de la

W V. L GOLDSMITH, Trade Marks :
% ‘;} l&ﬁ‘lﬁ FOX s 2{:p ;394 Inddwstrnal Desggns, Toronto, Carswell, 1982,
..0 . 5,“',;3,'::}7 Card Co. c. Hurt, (1919) 58 SCR. 606, V. FOX, fw aif., note 21,
 Cf. Pimand . Coderre, lox. cit., note 37; NADEAU et NADEAU, Trait/
de s pesponsabilité civie deicturtle, Montreal, Wilsce & Lafldr, 1974, . 294,
S &::\cmngdr«w.mr Collectiy Labertd Inc, c. Lidertd Maguzine et
nm;nul: l;wémdm ure. district de Montréal, no S0005001615-804, 28 févrer 19680,
commenté dans GOUDREAU., op. cit., note 37. Voit auss Hemson Asociates Inc.
¢ 118201 Cansda Inc., Cour supérieure, district de Mantréal, no 500 06006340
847, 31 mai 1965, et 102558 Camoda Ll ¢. 114524 Camada .. 1963 C 51150,
w:\‘:.t mmhrm:u r;:l"m% m civil frangais, 1l n'est non plas nécessaire
ise: V. S g 1
:: ""”g. e GAL, ep. it note 37, p, 015
2. V. Pimard ¢, Coderre, lov. cit., note 37. Hiltow Hotels C : olensky
(195524 CPR. 100 (BLSLC): Sami ¢ Boschevmmbers Resteuran, Lok, (10600 34
GRS GOMUCLCHTh Moy T o e . 50
o Pt 1. élmpsi‘,l’.k. TR T TR Lo S Lo
. Bawguet & Catening Supplies Rental Lod, c. Benck L
| 3’431 'c':walo 0 apped m : w‘n'c’m. CA M. 00 5000000068 e R'?;s'ﬁlukammw l"rés'
. \ y < Syndacat travaillenrs de fa Ritisserie Swint.
L U T
! weté !
Ltd. c. Télésol Inc. ¢f al, |1979] C.S. 311. SRR s

|
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responsabilité civile et les objectifs du drait de la concurrence®,
Toutefois, et bien que des dommages généraux®, ou méme
exemplaires en common law*, puissent ére accordés sur la preuve
d'une confusion réelle, il demeure, en common law comme en droit
civil, qu'il n'y aura lieu & des dommages-intéréts que siun préjudice
tangible a été démontré®. C'est cependant linjonction qui est le plus
souvent recherchée, ce qui du reste se congoit, le préjudice n'ayant
pas A s'étre réalisé. 1) devra par contre étre établi que celui-ci serait
irréparable 5'il devait survenir” au stade de I'interlocutoire, et qu'il
ferait pencher la balance des inconvénients en faveur du requérant®.

Une maison de prét-a-porter qui découvre qu'un tiers utilise sa
marque, ou une marque qu'elle estime trop voisine de la sienne,
devra done démontrer qu'il résultera de cette usurpation une
confusion susceptible de lui causer préjudice, si elle veut y mettre
un terme. Mais comment lui sera-t-il loisible de le faire si, par

35,07 TRt & Fils ¢ Ivsautels, foc, cil., note 37, et Eugle Shoe Company Lid. .
Sheter Shoe Co Ltd (1929 46 B R, 121, pour des applications de ce prncipe.

5. Cf. SIMON, ap. il note 31, p. %0: Car Traest Rovel . Tmmenbles Lepage
Inv., Cour supérieure, St-Hyacintbe, no (GOMGISTH, jugement : 22 juan 1999,
Hidert et Jibs of Dame Dupont ¢, Desanlels of Leveillde, dor, cil, swpre,

16, Clest 1 une catégorie de dommeages qui est érangére au drot avil. Limporter
constituerait ae entorse, sans doute trop grande posr étre admissible, & Vartiche
1063 C.c B.C qui ne tient bien respoasable que du dom Guasé par sa faute.
Vair Gigwne Anlomobiles Lide ¢. Dniversal Awto Lid, (1941) 70 BR 165, p 162
1705 Chapet . Rowsein of ¢l |1955] RCS 54 A la 841 Chomberland ¢
Cagmon, [ 1970 C. A, 845 ; Ferlamsd ¢ Larase, I ail., ke 37,5 la page 620. Comtra
DM P Thisawlt Inc. ¢ Les Prodwits Blanchet Inc, Cour supénicure (Montréal),
o SOOO5006341 735

47 Voir FOX, op. eit., mote 21, p. 600, Donald Hart L& ¢, Kilroy of ol., (1554 15
Fox Pat.C. THC.A Man.): Giewlre Awtomobiles Lade c. Uwiversel Anto Lud.. supra,
Parfms Christian Doy, SA. e. I forio, (1980) 53 CI"R12d) 145 b b page 151
1l semble qud ot égard, la bomne for qui n'était pas dua:g)\uin au chapitre
de ks confusion serast 13 prise en consadération, Voir SIMON, ap. dif., note 31,
p. 108, fassant ()-méme référence 4 ) 1. Bandousn, et & Chavanne et Buarst,

44 ). MACERA, « Foreign Plaintiff - Passing ({1 — Interiocutory Injunctions », (1954)
1 Can. Intd. PR, p. 289, Ce qu'il faut alors entendre par «préqudice irréparables,
st colui qui détraieant 1objet deaction oa encore qu'tl seralt impassible d'estsmer
cortectement. CF. Collectis Liberté Ine. ¢, Liberté mugazine Lide, k. ail., note 40,
p. 16; 102558 Canade Lide ¢ 114524 Canada Ine.. box, i, note 40, p, 1184

TN Gwide I0d . Téésod Inc.. of al., boc. cit., mote 43, p. 321, Sur I'imjonction
en général, voir D, BOUTET, «Interlocutory Injunctions in Trade Marks,
Copyright, Industraal Design & Passing Off Before the Federal Court of Canada
and the Queber Courts », (1955 4 Can. Intel. PR, 1415

49. L'an objecters qu'en ce qui concerne e Québec, l'article 752 du Code de procédure
ne requiert que la démonstration d'un préjudice séreux ou irréparable, mais il
semble qu'tl faille { jnindre Jes exigences que connait la commeon law, C1. Juiien
<. Hippober Iuc., [1078) C.A. 193, Malgré la décision de la Chambre des Lords
dans Valfaire American Cyananid Co. ¢ Ethicon Ltd., [1975] AC. 39, et celle
de ta Cour supeéme dans Valiaire PG, Manitoba ¢. Melropolitan Stores «f al.,
119671 1 R.C.S. 110 Vapplication des critéres autorisant | émission d'une injoaction
intetlocutolre demeure un exercice nébuleux. Cf. MACERA, swpra!

Seagram & Sous, Lad, ¢. Awdrés Wines, Lot (1987) 16 C PR Gd) 482 (CF\
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hypothése, elle n'a pas de clientéle au Canada? C'est 1a en eff.

tout le problét’ne des marques dont la notoriété s'étend au-dela de:s
territoire de _Iemplon. puisqu'en principe c'est par ce dernier que
se constitue Pachalandage. Aussi convient-il de considérer comment
ct en vertu de quels principes I'on a néanmoins reconnu un droit
:::;n:t en concurrence déloyale au titulaire d'une telle marque

qu solulion_loule naturelle est bien sir de remettre en question
k-:f assises du principe de la territorialité, en élargissant la notion
méme d achalandage Ainsi celui-ci ne serait plus limité au territoire
de lemploa mais aurait au contraire pour mesure celui de la
réputation. Son existence est donc une condition qui doit &re
satisfaite 14 ol la protection est recherchée puisqu'il n'est pas non
qlus question de protéger mondialement une marque, si ce n'est 1a
| amgle_ur de sa renommée™. Cet élargissement suppose donc qu'une
redéfinition de la notion d'achalandage soit entreprise.

Un certain courant refuse de se rtir de l'exi ]
clientéle dans le¢ sens traditionnel o?::ze base de'gl?ccteio:u:
concurrence dé!oyale. 1l requiert done que celle-ci soit associée 4 une
actwnééponomlquca_um'éte. telle la vente des produits ou exécution
des services, 1 on .l action est intentée, tandis que la réputation
elleméme est sans incidence, L'affaire la plus illustre 4 cet égard
est 'pr_obabl?mml celle du Crazy Horse Saloon dans laquelle le cabaret
parisien, nayant pu éablir quiil avait acquis par ses affaires en
Al‘vgktem une clientéle locale, fut débouté alors que la mauvaise
fon dq défendeur et l'usurpation éaient, de 'avis méme du juge
anglais, patentes™, Quoique fortement critiquée, cette décision, tout
comme | :!ﬁam: Oertli™ sur laquelle elle semble uniquement reposer
a fait jurisprudence au Commonwealth®. Ce courant, selon |cquci

1. Weerne Holding A.G. ¢ Kway Wong, Tumg & Fong, |1979) FSR 381 (C A,

-Kong),
51, Alwin Bernardin ol cie c. Parillon Propesties LUd., [1967] RPC 5381 (Ch.D.0
3 z' l.:ﬂh AG.c EJ. Bowmann (Landon) Ld.. [1957) RPC 388, 1959, RPC 1 (HL.).
R muay Corporation . Eurway Corporation, [1974] RPC 82 (Ch.D.); Gledelgpance
RY: c strtqua. 1974] RPC 600 (Ch.D.): Atkletes Foot Marbeting Associates
Yu. . Codra Sport Limited amd Herman, [1980) RPC 343 (Ch.D.): Lettwor Entertain
ow Ewlerprives Inc, c. Lawren Sabix Soli and Grnts Investments Lad., (commenté
dans ELP.R., maxi 1980, 169). Toco Bell Py, Ltd. <. Taco Co. of Asstralia Lud.
(1982) 40 ALR. 153, 42 ALR. 177 (F.C. Aust) Il et remarquable que dans
cette dernsére affasre ce soit Nusurpateur qui ail intenté 'action en passing off
et obtenu gain de cause, contre le premier utilisatesr américain lorsgue celai.
cidécida d'étendre ses éablissements A M'Australie. Quant au Canada, cette posetion
s retrouve de fa;uq plus sublile dans la jurisprodence. Clest ainsi que dans
laﬂpn lma. . ¢7f., note 42, aprés avoir reconny que le demsandeur américain
avait établi les déments de I'action en pessing off et ce, malgré 'absence d'allaires
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la clientéle n'a pas I'éendue de la réputation mais connait plutdt
des frontiéres égales a celles du pays ob la marque de commerce™
est employée dans le cadre des affaires, représente un revirement
a prion assez considérable; en effet, une tendance plus ancienne,
et qui par ailleurs tient toujours, est loin d'étre aussi rigoureuse
quant A la notion d'emploi. Cette deuxiéme école, qu'ont amorcée
les décisions Pamhard et PoirefS, ne requiert en effet qu'une
utilisation indirecte de la marque, c'est-d-dire par I'entremise d'un
distributeur ou d'un agent de réservation, ou méme casuelle, en
'absence par exemple d'une place d'affaire régulitre dans la
juridiction ol I'action est intentée. Mais bien que 1'on soit allé jusqu'a
admettre A titre d'emploi les efforts publicitaires dont une marque
avait fait localement l'objet™, ce courant plus important n'est pas
pour autant irréconciliable avec le premier. Tout d'abord faut-il
remarquer que, dans les affaires Oerfli et Athletes Foot dont on semble

on Colombee Britannique, le juge rejeta sa requéte en imjonction inerlocutoire,
fante de preuve quant aux dommages, ¥ auraitl eo quelqee emplot au Canada,
el done priscoce d'une chentéle, que la décron aurait sans dosite été autre. Voir
aussi: ES Gally Wimery ¢, Awdres Wewes Lad. (1970 14 CIR (2024 (CF).

54, 11 importe de poler que, quel que soft le courant, Jex prancipes semblent valoir
Autant pour s maTques de COMMEToe Qe ol celles de services ou les noms
commerciaux, el que ces distinctions ne semblent f#re prises en considération
qu'au chapitre des faits. Ce peu de riguear tiendrait de Fincurie et expliquersit
ainsi quelques méprises. Voir en effet, A propos de arrés Bermardin, les motifs
du juge Henchy dans CAA Mades ¢. C&A Waterford Limited, (1975) 1978, FS R
128450 lre ) & L page 141

%5 orkant of Levassenr (S.A.) ¢ Panhand Levassor Motor Conmpany Lad , (1501) I8
RPC 405 (Ch.D A\ et Poiret ¢, Jules Puiret & A.F. Nash, (1920) 37 RPC 177 Ch)
O me peut maruer de faire un rapprochement entre le modide qui nous préoccupe
ot les circonstances entourant cette dermiere déciswm, Dans cedleci en offet, b
grand couturier parisien faisant affakre sous son gropre nom obtint une mpoection
interdisant A un concurrent anglaks de fabriguer, verdre 0w annoncer ses Cos1 umes
wotss b nom fictif de Jules Pairet. Pourtant, ke premaer créateur ne possédait pas
d'éablissement en Angleterre, bien qu'il y elit satisfant plusicurs commiandes
personnelles, f son activité s’y limitait & présenter anouellement un défilé. Tl
Jowsssait en revanche dune renommeée indénsable puisque son rom alla susqu'a
figurer sur bes affiches de certaines revues musicales de Londres. La confusion
“ait tout aussi Magrante, ka presse de 1'épogque ayant dans ses Hoges attribod
bes confections de Tusurpatear ab oréateur frangals, Dans cette décisson du reste,
et tout comme dans 1 cause Panhard, la mauvaise foi du défendeur semble avoir
é0é eno circonstance déterminante. 1l est fail référence en effet au pancipe “abh
dans Fafaire Busgess ¢ Barges, (1853) 3 De M, and G. 836, selon lequel un
commencant ne peut smpunément faire affaire sous un nom patronymique qui
n'est pas be sien alors qu il @ connaissance de activité d'un coocurrent qui porte
of empkae ce nom, Cette rigle a &€ édendue AEX NOMS COMMENCIALX €1 MATGUES
de commerce en ginéral et la mauvarse fo de Vusurpateur st scavent relevie,
L1 Sheratow Carporation of America . Sheraton Motels 4d, | 1964) RPC 202 (Ch D)
Moisan Prumier ¢. Priosier’s Restawrant & Cafe Inc., (1935) Misc, 551, 288 NYS
329 1 demeure toutefors quiun achalandage dans la jundiction est nécessaire.
CF. Levitz, doe. cit., note 42, p. 15,

5. '\"’:_r Metric Resowrces ¢, Leasametriz Limited (réperterié dans (1979 69 TMR
386),
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fan.r_e grand cas, les demandeurs n'avaient pu de toute fagon établir
qu'ils jou_tssaiem d’une réputation locale et par conséquent que leurs
noms étaient distinctifs des produits ou services qu'ils of fraient. Mais,
el c'est 14 une cpnsid&miw bien plus importante, le fossé entre
ces deux écoles n'est somme toute qu'une question de degré puisque,
quelles que soient leurs exigences respectives, elles connaissent le
méme fondement, soit la condition d'un achalandage. Aussi convient-
il de se pencher sur les motifs qui, au sein de ce second courant,
autorisent un ¢largissement de cette derniére notion.

Il est évidemment malaisé de tenter d'unifier la jurisprudence,
la réputausm étant une question de fait. De plus, s'agissant d'un
probléme d'envergure internationale mais apprécié d'un point de vue
purement local (ce dont témoigne I'exigence d'une clientéle), les
décisions rectlent d'inévitables disparités®. Malgré celles-ci, il est
possible de dégager de la reconnaissance d'une conception plus
généreuse de 'achalandage certaines constantes. Cette base

commune se justifie en effet 3 la lumiére des considérations
suivantes:

. La‘ prql«lion du patrimoine dconomigue™. Les moyens de
communication actuels permettent & un commer¢ant de rejoindre
un plus vaste public quautrefois, intentionnellement ou simplement
par le débordement de la publicité entreprise. En retour, les moyens
de transports permettent I'afflux d'une clientéle qui serait autrement
exclue de son p.érimétre d'activité . Or, si ces réalités favorisent
lfu renon:nméc d'une marque, elle peuvent en contrepartie nuire i
I'expa‘nsoon du commerce qui &'y rattache, En effet, 14 ot a réputation
Iaurgu précédé, le titulaire d'une marque pourra se voir refuser
le droit ou la possibilité d'employer celle-ci st un tiers 1'a déja adoptée.

0. Ces disparités ne sont pas sans rappeler celles I'on retrouve
Kyislations concernant les marques de comm.qu?:wm SUF une o !:I.
suvent attributive, mais parfors aussi déclarative de l'enregistrement, (telle la
b américaine, le Lawham Act de 1946), différence qui se traduit dans bes exi
quant & Femploi. Voir & ce sujet W. HAYHURST, « Differences between United
a:mlwfm%lnm:ﬂmykn Ra)rand Apparent », (1985) 11

. U8 1) 91140; T), , «Canadizn Trademark : & Beadge
botween LS. and Foresgn Law », (1982) 30 Charty's LJ. 1112, Man

WV Orkin Extermimating Co, ¢ Pestea Co,, (1984) 80 C PR, (2d) 153 (Ont HC

M a'}’m‘m&w

M LS. Sund ¢ the Beachcomber, (1960) 25 D.LR. 2d) 54, C & A Modes ¢. €
& A (Walerfordi Limited, boc. cif,, note 54, in fine (CA. [rlande); Chelsea Man
¢ Chelses Gird, |1965] F.S.R. 567 {comfirmé: 1987, RP.C. 189 (CAN; Orkin
Extermination Co. c. Pesteo of Canada Ld., (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ontario).
Ce principe a également é1é roconnu dass les affaires Leritz ot Athleles Fool,
o B preave, toutefors, n'a pas permas de conclure & son apphication. C'est que
L‘:-‘::um Oe courant st plus exigeant quant & la démonstration dune chentele

‘1



152 Les Cahiers de propriété intellectuelle

ssi convient-il de le protéger contre un usurpateur qui, pmhtaql
:: cette notoriété, occuperait avant lqi ce marché. et mnpn':chel'anl";.f :
ainsi son entreprise de croitre™. Ce principe st renforcé par.“’:e al
que cette clientéle éventuelle lu appqntent. ayant éé attirée en
premier par le phénoméne de la réputation®.

] T 1-cl sensi réputation

. La protection du public: celui-ci est sensible a la 1

associée g une marque et doit donc &re pro_tég(' contre ceux qui
chercheraient 4 V'attirer en créant de la confusion™.

incipes étroitement reliés supposent I'établissement d'une
répu(t:ﬁcl;\n lm’apli sur laquelle serait calquée | élcpdue de la clientéle,
Ce n'est que rarement toutefois que.l'on est allé jusqua en a‘dmcltre
I"applicationen I"absence d'une activité concréte de la part del usurpél.
@ cest ici par conséquent que I'(fcgu:l entre les denx‘courams ee:
a son plus mince. En effet, Nacquisition de la réputation emprun d:
encore le chemin de l'emploi, concept maintenant plus sopple. b
maniére & autoriser 1a reconnaissance d unecluegltéle. mén'\cvl(tue_ A
On ne se démarque conséquemment pas, du moins dans l'application
du principe de la territorialité, du régu'nc applmble aux Ear'ques
en général, dont I'éGquation de base s'exprime alors de agon
suivante: de la présence d'un usurpateur 14 ol une marque bénéi. icie
d'une réputation internationale, il peut résulter une cgcn::s;onme:e
accessoirement, une dépréciation de I"achalandage ratt S
marque. Par exemple, il faut rcco_nnglms que dans Varrét deur'
bien que la Cour d’appel de 'Ontano ait admis le droit du demands
de conserver le controle sur son nom afnp de préserver sa répul:non.
la présence d'une clientéle locale langlblc ne la'lsall aucun gute.
méme si les services étaient prodigués a lextéricur®. Cette

FTRRET Trw : > 1 55, Funds of

R'A ! . Pruwier'’y Restawrunt & Cafe, ﬁv cit., note 55.

Fn'nd:'m ¢ 5';: t-lmn'm- Fund :I«?lm lﬁ?yjﬂz \sgpp&z"%lmb;
: ' America c. Sheraton M ., foc. il note 55; Hacki Habdi
}4:'?':':‘1:,( (.'uh:w;. (1976) E,S.P LR 546 (Ch.D.); Maxim’s Limested . e,

W ESPLR 364 (ChD) X

6l ‘\E‘ ;:"r:fnbllhuirk BV el al c.alt' Townend & Sons (Hull) LAd. et ol ||9m|£:c.
X . Si Pidée dun droit de quass | s
clr‘l :::li‘n;on'hw. le drait civil se montre beaucoup plus réticent & ce sujt, encore
que cette Lhise présente ses avanlages. Quean qu'il en soit, ta néférence “&que
de by responsabiliné civile, 4 la limite de l'ovtrance tant «lle ?Wv o m
parait ére la seule vowe suve par Ia jurisprudence lnncnnr.'desn' cec e
A. MIROVANO. wp. cit., note 36, et pour la common taw, Mof -lrzs é ¥
& Motel Ltd. ot @l Joc. ol note 20, 3 la page 670, Yoir auss: note 155,

texte la peécédant. B N PR
: e Uniform Corp. ¢. U.S. Dwngarce Seaferers Lid., 97 PR,
go ‘ILC.L!‘A.). J;:Mo Inc. ¢. Asseciation Québécorw hw.:ﬂ(llwl 4 CPR 2D
295 (C.F.}: Owkin Exterminating Co. ¢. Pestn, . il note
63, Loc it note 58, ) " SR
ir p. 444, C'éaat Jement b cas dans la cause Hif Faclory Inc. <. uctery
o ‘I":r" :’l :: S‘n: l?‘cr.k. i) 287 (N.C. Ont.), o Valfasre Ovkin fut suivie
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reformulation de la reconnaissance du patrimoine économique qui
se¢ rattache & la réputation, monsieur le juge Morden a pris grand
soin de la rattacher aux circonstances précises de V'affaire qui lui
éait soumise. Toutefois il semble plus tard en étendre application
méme aux cas ot il n'y aurait pas d'activité du demandeur dans
la juridiction™, ce qui rend cet arrét beaucoup plus intéressant.
Quelques autres décisions ont par ailleurs clairement franchi le pas,
considérant les deux principes susmentionnés en 'absence, dans la
juridiction, d'une activité quelconque & laquelle 'on pouvait prétendre
associer un achalandage,

Ainsi, alors que dans les affaires Hiltow™ e1 Sheraton™, il étan
paresllement question devant la Cour supréme de la Colombie-
Britannique d'une chaine internationale d'hdtels poursuivant un
concurrent local, ce n'est que dans la seconde que celle-ci effectuant
des réservations depuis le territoire ot 'usurpateur avait son
établissement, et qu'elle y menait une campagne publicitaire. En
dépit de "absence de toute activité dans la province, ka compagnie
demanderesse obtint néanmaoans une injonction dans affaire Hilton
puisque la chientéle qu'elle avait acquise & 1'étranger pouvait &
loccasion d'un voyage en cette province #re attirée par le commerce
du défendeur, Cet arrét repousse donc trés loin les limites de la
réputation, et avec elles, celles de la protection de V'achalandage.
Moins spectaculaire en elleméme puisque l'injonction recherchée
fut refusée, 'affaire anglaise Baskin Robbins™ a néanmoins suscité
uncertain émoi. On y reconnait en effet qu'une entreprise de caractére
international posséde de ce fait une réputation ¢t (le lien entre ces
deux concepts n'éant malheureusement pas expliqué) une clientéle
internationales. 1l ressort de cet énoncé, qu'a repris en profondeur
le méme juge dans la cause Maxim’s Limited”, que la réputation
est une question de fait, indépendante de 'existence ou non d'une
activité économique locale, et que 14 o elle s'éend, celui 4 qui elle
revient posséde une clientele potentielle qu'il a le droit de protéger,
l'expansion de son entreprise pouvant un jour 'amener & traiter
avee elle, Ces deux décisions se rapprochent par conséquent de celle

St ce point. Mais voir Instituf nationa! des appellations o ‘arigine des vims of rumx-
deviv ef @l . Andres Wines L& of ol,, (1956) 60 OR. (2d) 316, 41 CCLT. 94
(Ont, HC.; déawsion portée en appel) 0@ 'an o rappelé que. mime sous action
épm en passing off, la fausse représentation depseurait un éément essentiel.
Cette version élargee du tort a étd formubée par 1a Chambee des Loeds dans affaire
Erven Warnink, loc. cit, note 61, et a &8 consacrée au Canpda par 1'aredt Seike,

 doc. ail, pote 32, de la Cour supeéme,

65, Vair en effet sa eritique de V'alfaire Shennton, doc. ait., note 55, 5 In page 446,

W Lo o, note 42

67, Laow, cif., note 56,

68 Loc. cif., note 6D,

W
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Vaffaire Prunier”, dans laquelle il fut décidé par le 3nbunal
::néricain que la demanderesse francaise possédait dans lF_Zlal de
New York un droit daction sur la seule base de sa réputation, en
raison de Particle 10 bis de la Convention par lequel les Etats
contractants s'étaient engagés a protéger mutuellement leurs
ressortissants contre les actes de concurrence déloyale. qualemom.
une décision avstralienne, et une autre qéo-rl-langimsc. vont
également dans le sens d'un droit & Ja protection assocté a la seule
condition de notoriété’',

Sans pouvoir véritablement constituer un courant, ces derniéres
décisions partagent néanmoins une conception adep!mm de la
réputation, conception i laquelle se superpose celle de ac_halanda!gc.
indépendamment de la question de l'emploi et de ses f Mllél"?s. C est
d'ailleurs cette conception qui semblait prévaloir lors dr 'l adoption
de Particle 6 bis de la Convention de Pans. !’ar celui<i en effer,
les membres de I'Union ont entrepris de prémunir une marque notoire
contre son emploi ou son appropriation par la procédure d enregis-
trement par un tiers. Aussi a-t-on jugé que le recours de l'article
7h) était ouvert 4 celui qui n'avait que fait connaitre sa marque
au Canada™. Quelle quait éé toutefois la portée r_éelle_ de
I'engagement pris en vertu de la Convention, la protection ainsi
conférée par la loi canadienne demeure soumise & l_a déﬁpmon de
« faire connaitre » que I'on retrouve & article 5, définition qui suppose
au moins un effort publicitaire au pays, Cette restriction se trouve
confirmée par une autre décision de la cour fédéralc.‘ rendue cette
fois & Uégard de Varticle 17. Dans laffaire Tubeco™ en 'effet le
demandeur ne put obtenir la radiation du nom enregistré qui prétait
4 confusion, ses démarches en vue de conqu.énr Ic m.'!rché canadien
ayant é¢ jugées insuffisantes. 1l est vrai qu'en I'sccurrence !a
réputation dont jouissait la marque ne s'étendait pas A une partie
substantielle du pays, mais, au-deld de ces considérations, les propos
de M. le juge Addy étonnent. Aprés avoir en effet convenu, en obiter
dictum, de la possibilité pour une marque dc' dt\'emr‘ indisponible
et inutilisable sur la seule base de sa réputation au Canada, cduy-
o ajouta par ailleurs que cette prohibi_lion ne tenait pas Aun drogt
de propriété ainsi acquis par le titulaire, mais au droit du pu!)hc
de ne pas @re trompé’. Fautil en conclure que la réputation,

70, Lov, cif., ke oo, ) )
71, Fletcher Challengy 14d. ¢ Fletcher Chatlenge Ply. Lid, [1981] | NSWLR. 196
' GF:CJ; l'ivuJanzd ¢, Eenda Fimance Lad. [1984) FSR. 96 (NZS.C.); V. M.

BLAKENEY, « The Goographa Extent of a Protectible Business Reputation s,
(19848501 L P)., p 167 ot 168,

72, Valle s Stoak Howse ¢. Tosier, o vit., note 13,

74, Loc. aaf., note B2

T4 I, pages 258239,
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lorsqu’elle n'est pas supportée par des circonstances susceptibles
de satisfaire 'article 5, ne permet pas de s'opposer 3 Venregistrement
par un tiers d'une marque créant de la confusion? C'est sans
fquivoque que la Cour d'appel fédérale a écarté ce point de vue dans
Vaffaire Gallo Winery™ en accueillant opposition du demandeur i
I'enregistrement de i marque par un concurrent, alors qu'elle n'éait
ni distinctive de ses produits, ni connue au sens de la loi, mais
simplement connue du public. Pareillement, la division de premiére
instance de cette méme cour a reconnu la possibilité qu'une marque
non révélée soit cependant trop connue pour afficher le caractére
distinctif nécessaire 3 son enregistrement par un rival de son
titulaire™, Il convient donc de restreindre 'arrét Twbeco aux
circonstances dans lesquelles il a é4é rendu, plutdt que de l'interpréter
outre mesure. Plus récemment d'ailleurs, le Bureau des marques
de commerce a admis, également 4 l'occasion d'une procédure
d'opposition, que le fait pour une marque d'@re notoire autorisait
celle-ci & recevoir une protection plus large. Ce n'était toutefois pas
la le motif essentiel, la marque en question éant d'une part
enregistrée, et de lautre généreusement publicisée™, Quoi qu'il en
soit, cette attitude préventive & 1'égard des marques réputées est
amplement justifiée: ne pas faire droit & 'opposition ou & 'action
en radiation de celui qui jouit d'une renommée au Canada pour une
marque qu'il n'emploie pas serait en effet le placer dans une situation
de violation potentielle de Venregistrement alors conféré A
l'usurpateur. Ceci compromettrait par conséquent 'expansion de
Ventreprise du premier utilisateur, et récompenserait la malhon-
néteté dans les affaires en favorisant I'appropriation de la réputation
d'autrui. Ces résultats ahurissants sont précisément ceux que les

Etats contractants visaient & combattre par I'adoption de Varticle
6 bis™,

Il serait souhaitable que ces considérations se refletent dans
Fapplication des articles 18 et 44, Plutét que de relever du laxisme,
cet assouplissement témoignerait d'une logique qui, dans I'état actuel
des choses, fait défaut A la loi. Hormis ces dispositions en effet, les
marques notoires échappent au principe de la territorialité, Elles
y sont également soustraites en vertu du droit commun pour les
actes de concurrence déloyale, bien qu'ici deux théses soient possibles.
La premiére, apparemment fidéle au principe susmentionné en ce

5. Re Andres Wines and E. & J. Galle Winery, (1975) 25 CP.R. (2d) 125 & 1 page
136.

76,V Motel 6, Ine. . No. 6 Motel Limibed, lox. a1, mote 20.

V7. Chanel S.A, c. Prww, (1984) | C.PR. 3d) 379 4 Ja page 382,

78 Voir aussi: Lin Trading Co, loc. cil., note 20

i —
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quielle requiert toujours 'acquisition d'un achalandage, repose
routefois sur une dichotomie, selon ce que l'on considére comme
moyens valides d'acquérir une clientéle. L'une de ces conceplions
est cependant fortement ébranlée et, dans son fondement méme,
discutable, si bien que seule la seconde, plus réaliste, nous parait
digne d'intérét, et semble d'ailleurs suivie au Canada. C'est ains)
qu'en vertu de celle-ci, une maison de prét-d-porter — puisque c'est
1A le prétexte qui nous a mené jusqu'ici — pourrait oblenir une
injonction contre un éventuel usurpateur, pourvy qu'elle ait fait
connaitre sa marque par le biais de certaines activités, de maniére
A v éablir une clientéle malgré Pabsence d'emploi. Les défilés,
expositions, et la simple publicité dans les revues et par la tékévision
seratent A cet égard suffisants. Or. s'agissant 13 d'impératifs dans
cette industrie, nul doute que n'importe quelle maison qui aurait
véritablement une marque et une réputation enviables et & protéger
remplirait les conditions nécessaires, Si le principe de la territorialité
parait donc toujours ici applicable, il n'est plus que symbolique en
ce que lachalandage qu'il requiert ¢st somme toute virtuel, comme
ce qu'il reste des déments de confusion et de préjudice. Aussi, 'autre
thése, qui opére le détachement de Vidée de protection de celle de
la clientéle, pour la rattacher au concept de réputation, apparait-
elle comme une évolution toute naturelle. Elle reprend finalement
les mémes considérations, soit la protection du patrimoine
dconomique et celle du public, sans les astreindre 4 la reconnaissance
chimérique d'un achalandage. A fortion, par conséquent, une maison
de prét-a-porter aurait-elle gain de cause en vertu de cette conception,
qui n'est pas étrangére 4 la jurisprudence canadienne™, puisqu'il
lui suffirait de démontrer que sa marque a acquis, par le biais des
activités auxquelles elle a nécessairement éé associée, non pas une
clientéle mais simplement une notoriété.

Qu'il soit celui de son emploi ou de sa réputation, le territoire
est done 4 la fois une condition A I'attribution de la protection, et
une mesure 3 1'étendue de celle-ci. Toutefois, 1a od cette protection
esl ainsi reconnue, il se frouve un autre paramétre pour la régir
pareillement. Elle s'organise en effet eu égard au principe de la
spécificité, principe qu'il convient maintenant d'éudier.

70 Cetle conceptyon est en effet véhiculée dans Paftaire Nilton, loc. al., note 42,
mass elle s¢ retrouve également dans bes affaires Orkin, loc. i, note S8, et Tubeco,
loe. cit., note 62, La jutispradence sur la question concerne généralensent des
margues de services ot des NOMS COMMETCRAUX, Mals NOUS Croyons qu'elle est
2 fortiert applicable aux marques de commerce, Les produits élant on cifet plus
asément exportables que les services, il ¥ a lieu de croire que leur publicité &
1étranger oot 3 ume phus grande nécessitd of e leur répulition voyage alement
micux. Par conséquent. 1 o ils e sont pas despondbles, le publsc peut étre plus
facdlement trompd par un esarpateur
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Deuxiéme partie
Le principe de la spécificité

Il est ici question du champ concurrentiel de appropriation d'une
marque. Cc.champ connait en effet une délimitation corollaire aux
produits 3 1 égard desquels la marque est associée, délimitation qui
dans sa justification n'est pas sans rappeler celle de I'étendue
territoriale de Ia protection. Elle y est par ailleurs subordonnée, cette
opération ne pouvant s'accomplir que 1 ol en vertu d'une application
stricte du principe de la territorialité (ce qui suppase un emploi bocal)
ou, au contraire, de son relichement en faveur de la notoriété, la
marque en question est avant tout digne d'étre protégée. Ce n'est
done pas par hasard que Varticle 6 bis de la Convention d'Union
ne ffm “at que de produits identiques ou similaires, tandis que
Ifmlclg 6 guinguids se contente d'une référence aux conditions
d enregistrement selon la loi du pays d'onigine. Aussi est-ce en vertu
du dr_on interne qu'il faut rechercher un éventuel assouplissement
du principe de la spécificité au cas des marques notoires.

: Plus que pour certains autres milicux, le probléme du champ
del appropriation est une question délicate lorsqu'il se pose en rapport
avec Vindustrie de la mode, et particuliérement en ce qui a trail
au prétaporter. En effet, il 'agit avant tout d'y promouvoir une
image, et aux vétements sont done associés un style de vie, un statut
social, auxquels correspondent d'autres attributs. Il est donc
IMportant pour une maison qui oeuvre dans ce domaine d'employer
sa marque pour des produits qui soutiendront son image. Cette
entreprise pourtant nécessaire n'en est pas moins secondaire pour
le mulam_- de la marque, puisqu'elle s"accomplit généralement par
la concession de licences. 1l n’est done pas directement impliqué dans
la fabrication des produits, méme s'il conserve et exerce un certain
contrile sur leur qualité et leur mise en marché. Cette entreprise
suppose en outre des investissements considérables, et Cest pourquol
bien avant qu'c!lc ne puisse #re aussi vastement congue, davcuns
ghcrchcmnl a tirer profit de ce que la marque représente déjd, en
| cmployant_ pour des marchandises aussi diverses que des montres,
dm. cosmétiques, des montures de lunettes ou des articles en cuir.
Il importe donc maintenant d'étudier comment une marque,
mreg:slr_ée Ou NON, Se trouve protégée contre ceux qui oeuvrent ains
dans le sillage de sa réputation,

A- Le champ couvert par Uenrvegistrement

La demande d'enregistrement, qu'elle v

nand nregi A epose sur le paragraphe
1 ou 2 del arpcie 15, dplt respecter, outre les exigences correspon
dantes énoncées aux alinéas c) et d), celle de I'alinéa a) de articke
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i 5% lles une
29 Elle devra donc faire &at des marchandises pour lesque
maison de prét-a-porter entend déposer sa marque. Or.'la cetd{.-@td.
< le Canada n'a pas adhéré i 'arrangement de Nice®, il ne gsposeA :
pas non plus de systéme de classification qui lu'n soil propre. . uss
la tiche de décrire les marchandises peut-elle s'avérer (asud:aus;s.
il n'est pas question de les énumérer une i une mais plutdt de
regrouper autant que possible dans des termes géndéniques, pr%p:‘:
au commerce, qui toutefois ne doivent pas étre trop |am¢_~s. b;ées
désignées, ces marchandises demandent ensuite i Mre rassem
sous des catégories générales, si une seule n'est pas apte 4 toutes
Jes comprendre. C'est ainsi que les vitements pour homme ﬂ ou:’x
pour femme constituent deux catégories distinctes, au l:l?: le:
chacune desquelles sont classés séparément les imperméables,
chemises et les chapeaux.

Une description adéquate des marchandises | égarq desquelles
'on entend enregistrer une marque est de la plus haute gmporlanctc
puisque le champ de fa protection accordée en dépe_nd dmeclt;men l
En effet, le droit exclusif dont il est question i I.arndc n'es
conféré que pour ces marchandusgs"': ¢'il s'agit par exempl:
d'ensembles féminins, 'emploi de ladite marque par un concurrent
en redation avec des cravates pour homme ne constituera p?s onga
une violation. Tel n'est pas le cas umtc{o}s en vertu de l_a_rt‘l’c e 20,
lequel offre une protection peut-étre moins :}ba)lue. mais de plu(:
grande envergure. 11 faut alors rec)_\en:hcr si la marque cn‘\ployd
par Je défendeur crée de la confusion avec celle qui bénéficie de

I'enregistrement.

. la confusion est une question mixte de fait et de droat™,
cirm(n)rsc::e par le paragraphe 1 de I‘:mick'- 6, et par son paragraphe
2, lequel ne la restreint pas aux man:lgandlscs d'une méme catégm‘::
générale; elle s'apprécie selon les cpléfes énoncés au paragrap °
5. et bien que I liste de ceux-ci ne soit pas exhaustive, on ne §aur::
en outre considérer ici le facteur lemlor:al. Eq effet, en raison de
I'étendue nationale du droit qui résulte de 'enregnstrement, il importe

TRemen v i le des produits
. de Nice concernant la classificaton internatma u
o ':‘:l: mh'rl- aux tm:dr 'engegistrement des margues » Conclu En l%;;‘l'
entrd ep vigeur en 1961, oot arrangement a M@ révisé, tout comme 1a Conven!
d'VUnaon de Baris, lors de 1a Condérence de Steckbolm de l%l“ 2t Dl
mv‘}mnras.wnr.ml-m.ueuwnmnmcmu L C
it note 19, . Rt
82 (’.\lm?lt{:vw‘: ;l'rd.as :('cnald: Int ¢. St Regus Tobwees Lorp, (198 57 CPR
. 31 X : |
85 ‘;fugshr'( «:cl:ap?glalum du dn;:: mnﬂhlé '(?('n'xwrwn ';vmen:' ;‘l ::;tla 3:?;‘5’“5
:‘r :“ ‘I‘lm%;(mo"lmd‘r.r I;:I‘::m':;l pﬁ U2 ¢t 5. W. HAYHURST, &. ail, note 57,

g AL
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peu que emploi attaqué se superpose, géographiquement parlant,
avec celui quil est fait de la marque déposée™. Aussi la confusion
n'a-t-elle pas & &tre réelle, quand bien méme les marques en cause
ne seraient pas wdentiques, mais simplement similaires™. Elle doit
toujours en revanche #re vrasemblable. L'étude de cette question
ne se limite toutefois pas a considérer 'utilisation faite de la marque
par celul qui I'a déposée. Au contraire, il s'agit plutdt d'examiner
'emploi par le défendeur i la lumidre de tous cenx auxquels le titulaire
peut raisonnablement prétendre en vertu de enregistrement™, Si
le premier entre dans le champ des seconds alors que les marques
en cause sont identiques, il y a simplement violation du droit exclusif
qu'énonce 'article 19, et 1l importe peu dans ce cas qu'il v ait eu
a Voccasion de l'emploi attaqué des éléments dans V'entourage de
la marque susceptibles de dissiper la confusion®. C'est done dire
que sous cet aspect la loi confére en quelque sorte un droit de propriété
sur la marque enregistrée. Mais ce droit ne va pas jusqu'i interdire
son emplod, ou celui d'une marque qui s'en rapproche, par un tiers
qui le ferait pour des marchandises autres que celles couvertes par
le champ de 'appropriation. Aussi, Jorsque ces circonstances se
trouvent réunies, la marque ne sera protégée contre un tel emploi
que s'l est probable que le public 'associe a V'entreprise de son
titulaire™. Dans le cadre de 'article 20, la question de 1a confusion
revét donc toute son importance, et & cet égard, le « caractére distinctif
inhérent de s la marque usurpée et sa notonété seront certainement
ici des facteurs clés parmi ceux énumérés & Narticle 6(5), En ce qui
concerne leur application™, le point de vue a adopter est alors celui
de I'acheteur ordinaire, qui n'a qu'un souvenir approximatif de la
marque enregistrée, et si les deux marques en question doivent ére
comparées dans leur entité et selon la premidre impression qu'elles

&1 Pour une Wlostration de cette question, voir Bomes Fods, b, oL, note 16,
notamment & la page 183, Clest 14 use distenction fondamentale entre Faction
on vertu du drost commun et celle qu'mtu’iw Fenregustrement.

55, Larticle 6420 ne parle en effet que d'un emplos 5 ibde de créer de la canfusion.
Volr aussi Soctdlé posr Lexparnsion des tisus fims ¢ Marimae Ine., (15%4) T8 C PR
2d) J12(C.S.Qué.)

i, \’.:Ltz. HA;}:URST. «Industnal Progerty - Survey of Canadan Law s, (1453) 15
OLR,p:

57 C'est 13 le prinape que 1'on a retenua de Vaffare Saritle Perfumery Lid. ¢ June
Perfect Led Q1939 S8 R.P.C 147 (H L), Vidr aussi de Cordora of gl ¢ Vick Chemical
Coy, (1951) 68 RP.C. 103, Cf, HAYHURST, swpru, p. 364368 pour 1'importation
de oo principe an Canada. Poar un exemple récent de son application, voir Joseph
E. Seagram & Sons Lid. ¢. Andris Wines LML, b, e, pote 49, p. 4914093,

B8 (S, Lovable Brassieres Co of Canada L., loc. oif,, note 19, Conmcel of Flwe Cross
Plens ¢, e Craos Prodwcty Lad 1971 CF, 543,

KO Voir ausss, pour la détermination de Vétat de confusion en général, Cochrane
Dunlep Hardwere 144, ¢. Capital Diversified Industries Lid., (1973) 11 C.P.R. 2d)
137 aux pages 146 4 150, confirmé (1976), 30 C PR, 2d) 176 (C.A. On1)

\
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laissent, la présence d'éléments exténieurs susceptibles d'écarter la
probabilité de confusion n'est toujours pas pertinente™.

La protection conférée & une marque par l'enregistrement s'étend
donc non seulement & son emploi en rapport avec les marchandises
dont fait état la demande, mais également & tous ceux avec lesquels
cel emploi pourrait &re confondu. La maison &rangére qui, par
exemple, aurait déposé sa marque pour du prét-a-porter féminin,
pourrait ainsi s‘opposer & son emploi au Canada par un Lers pour
des parfums. 11 lui suffira en effet de démontrer qu'en conséquence
de cet état de choses la confusion est probable, pour ainsi établir
que cet emplot vioke son droit exclusif, Mais, ceci étant une question
de fait, toutes les circonstances devront étre considérées. Aussi,
I'absence de cette marque sur le marché canadien, hormis par
I'entremise de la publicité qui en est faite dans certaines revues,
sera certainement un tempérament appréciable & l'élargissement de
sa protection au-deld des marchandises & I'égard desquelles clle a
“é enregistrée. Paradoxalement, cette marque pourrait ére s1 bien
publicisée que sa notoriété écarterait toute probabilité de confusion
avec une autre cherchant & s'en approcher”, Toutefois, en ce qui
concerne les marchandises elles-mémes, puisqu’il est naturel dans
I'industrie du prét-i-porter de promouvoir sa marque en relation avec
d'autres gammes de produits lorsqu'elle devient connue™, F'on peut
sattendre 4 ce que tout emploi de celleci, ou méme d'une marque
trop voisine, par un tiers dans un domaine d'intérét potentiel pour
son titulaire constitue, en raison de larticle &2), une violation

couverte par I'article 20.

B0, Aimsh, Tappositoon du nom commercial de 1'esurpateur sur I'étiquette ne sera
as prise en considération puisque le publc moyen n'y et pas attentid, “ant
avant tout attiré par ln marque dieméme. Sur ka question de 1'exansen comparatif
auqued on deat soumetire deux marques eréant de la confusion, «f. de Cordore
o al. o Vick Chemical Coy, foc. ool note 885 Les Artisans du Mewble Quidivots
e, ¢. René Rowssean, Conr supériewre (Moatrial), no S00-05-01 4126500, janvier
1961, p. 9 102558 Canadu Lide ¢. 114524 Canada Inc,, foc. it mote 40, p. 1183

91, Cest ainsi que 1'on @ uge qu'entre les margues « Essos ef «SA», qui, ProBoncees
aver Wl certadn accenl, poireasent dre peases une pour autre, la confusion
Wétnit pratiquement pas possible tant la premiére éait famewse. [l n'y avait dooe
pas liew de Sopposer i Venregntrensent de ln seconde : Imperial Oil Lid. ¢
Supcrivmerioa Stations Inc., [1967] | Ex. CR. 488, Si la probakalité de confusion
dont fait état Varticle (42) est aimsa effectivement écartée, le public est-il par ailleurs
otalement insensible 3 une telle ressemblance? Dans plusieurs décisions on a
suvi Ualfaire « Essas, mais . contrairement & ce qui était ke cas dams coelleay,
il é4ait abors rarement question de produits oa de services similaires. Voir amsi
Breser's Warchousing Co. 1A, ¢. Skirowke Lide, (1979) 56 C.PR. (2d) 139, Socidtd
des Prodwits Nestié SA. ¢. Dvlmark Co, Tne., (1979 52 CIUR. @2d) 114,

W Un tel déplaement de 1a marqoe constituant une fagon de capitaliser sur son
pouscir attractif, 1 est peu vraisemblable qu'il soit entrepris 1andis que cette
mearque est encore totalement méconnue,
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Ces c?."mdéralions retrouvent par ailleurs leurs pendants en
rpanére d'opposition™. C'est ainsi que la Cour fédérale a rejeté
Iézargl de la marque « Cutty Sark s, déja déposée notamment pour
du whisky. la dcn"nande présentée par une compagnie de tabac, puisque
ce second produit est fréquemment aromatisé avec des alcools, Le
risque que le public y voie par conséquent une diversification des
activités dq distillateur éait accru du fait que la marque @ait célébre
ce qui n'nsuﬁait q_u‘elle soit d'autant plus protégée™, Dans le mémé
esprit, l'on a dégzdé que la marque « Mercedes Genéves n'était pas
enregistrable 4 I'égard de montres et de bagues, puisqu'il est fréquent
qu'un manufacturier de voitures de luxe commercialise de semblables
am'cl'es arborant son symbole. Le nisque de confusion, souligne la
décu.uon. étan. c_l'au!ant plus élevé que Ja marque « Mercedes » est
notoire, ce qui justifiait qu'elle bénéficie d'une vaste protection ¥,
Pareillement, une décision faisant droit & l'opposition du titulaire
de la marque «Courvoisiers, bien connue pour du cognac, est
intéressante en ce qu'il y a été déclaré que cette marque n'était pas
enregistrable pour d_u prét-d-porter, Bien que la confusion quant
la source des produits éait improbable tant ceux-ci étaient sans
rapport, le registraire estima par contre que la clientéle aurait pu
croire que le distilleur avait accordé une licence, ou encore parrainait
ou approuvait en quelque sorte entreprise du requérant. Ce dernier
avait crpem_iam tout fait pour propager lui-méme cette croyance,
ceque la décision ne manque pas de relever, et la marque de l'opposant
émt‘du reste largement emplovée au Canada, sans pour autant ére
notoire™. Par conséquent, bien que les motifs invoqués soient
sggm.ﬁcauls.. les circonstances dans lesquelles ils ont éé livrés
s'éloignent singuliérement du modéle de notre étude.

Quelques décisions récentes sont par ailleurs éloquentes au suj
c!c la. complésmnl'a-n'lé. Ainsi, dans une premiére af':aqim I'on aure?:lc;
1 action en opposition du titulaire de la marque « Lady Manhattan »,
enngts(rée pour des vétements, & U'encontre de la méme marque,
dest!néc a étre employée en relation avec des cosmétiques. La marque
d9 titulaire, en plus de ne posséder qu'un faible pouvoir distinetif,
n'était guére connue, ¢t sa simple mention n'évoquait en rien la
mode, de sorte que ka thése de la complémentarité des produits n'était

e o -

. Berry & Rudd Ltd. ¢ Plawta Tabab Mansntactur Dy, |

S1C.PR.2d) 130. Encore faut il priviser qu’c;ﬁl"‘ ot::xmm‘f;/mm en ;ugm
g‘m aboadamment emphoyée, Arconstance que ne prévort gas notre hypothise
‘C.Fa:m Jokm Huig & Co. 1M, . Hutg Beverages 100 (1975) 24 C.IK. (2d) 66

9. Dsimler Bewz Akt c. Karpmar, (1987) 14 C.P.R. (3d

5 ] : ! : : 128,

96, Cowrrevsicr Intermational SK. d vl ¢ . othi 198 . v.

168 aux pages 175 ¢1 172 mavlivnnrﬂ:.'m. e il

—NT—
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pas fondée 7. A l'inverse, lorsqu'une marque, parce qu'elle est notoire
ou hautement distinctive, devient évocatrice du genre de marchan-
dises pour lesquelles elle est employée, son association dans V'esprit
du public & des produits complémentaires devient imminente, et,
avece elle, le risque de confusion. C'est ce que l'on a reconnu dans
V'affaire Estée Lander, en déclarant non disponible pour des vétements
la marque « Aramiss, déja enregistrée pour des parfums, et bien
connue en relation avec ceux-ci®. Cette décision émanant du bureau
des oppositions est done remarquable en ce qu'elle expose en des
termes péremproires le principe selon lequel une marque bien éablie
mérite, ¢n certaines occasions, une protection dépassant le cadre
strict des marchandises 4 'égard desquellles elle est connue et
enregistrée,

Si dans 'ensemble la protection conférée par enregistrement
semble néanmoins quelque peu conjoncturelle, elle est pleinement
logique par rapport 4 la menace que représente I'usurpateur. Celui-
ci travaille selon un équilibre fragile : il doit chercher & s"approcher
autant que possible de ka réputation enviée de maniére & en bénéficier,
tout en demeurant assez distant pour ne pas tomber sous le coup
de Varticle 6. Autrement dit, 1a ot il a intérét & simmiscer, il Tui
est bien entendu interdit de le faire.

Mais pourquoi le titulaire légitime d'une marque ne
I'enregistrerait-il pas lui-méme 4 I'égard de ces produits complémen-
taires, plutdt que de s'en remettre ultérieurement & une action en
opposition ou en vertu de l'article 20 ? Quelques remarques s imposent
quant & l'enregistrement et au droit qu'il confére en vertu de Particle
19, druit qui, rappelons-le, est limité aux catégories de marchandises
pour lesquelles 'enregistrement a été obtenu. Ces catégories peruvent
#re suffisamment vastes pour permettre & une maison de prét-a-
porter de suivre le courant de la mode et passer au gré de celle-
ci des coordonnés aux robes ; la marque en effet n'a pas & étre employée
constamment en relation avec chacun des articles d'une méme
catégorie. Cependant, il ne sera pas loisible au titulaire d'étendre
ses activités sous le couvert de I'article 194 une catégorie pour laquelle
la marque n'a pas éé enregistrée, par exemple les cosmétiques ou
les bijoux, ni méme de passer ainsi du prét-a-porter féminin & celui
pour homme. Le dépit devra donc ére suffisamment large pour

97. Mankattaen Industries, Inc. . Wttembergische, (195885 19 C PR, (3d) 226 Voir
également S.C. Johwson & Sem. Iue, ¢, Espnit de Corp., (19863 13 C.PR. (3d) 235
(CFo0 o0 copendant 1a marque en cause Sail Connuae

G, Esie Lawder Commetics Lad. ¢ Roger Guyo! Lée, (1957) 15 C LR 49, Voir également
Selamsander Aktiengeselisckaft c. Pacific Clothing Exchange Ltd_, (1988, 19 CP.R,
) 9. Eber San Franciso c. rmavs Pedro Lid., (19859 C P.R. (3d) 141,
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a':uvrig toutes ces marchandises. Mais, s'agissant 1h de projets
(d'avenir, il est fort probable que la maison de préta-porter n'ait
pas encore concu P'expansion de ses activités dans ces domaines
connexes, et qu’elle ne puisse done faire de publicité en relation avec
ceux-cl, I’nr conséquent, sa marque ne saurait étre distinctive 4 leur
égard et l'enregistrement prospectif dont elle aura fait objet serait
invalide selon Particle 18(1)b). Du reste, tout comme I'emploi est
une condition au maintien de la validité de l'enregistrement, eu égard
A Ia procédure de l'article 44, il I'est également quant aux catégories
clles-mémes, le registraire pouvant en vertu du second paragraphe
deVarticle 43 préciser I'éat déclaratif  celles-1a seules pour lesquelles
In marque est effectivement utilisée™,

. La lo ca.nadicnne ne permet donc pas d'enregistrer « préven:
tivement », c'est-adire pour des produits auxquels s'étendraient
éventuellement les activités de I'entreprise, ou encore auxquels la
marque pourrait raisonnablement étre associée, Clest qu'ici en effet
fsaﬁron.lem le droit de la concurrence et celui de la propriété
industrielle. Il n'est plus seulement question des intéréts du titulaire
dg la marque, mais il s'agit de maintenir un équilibre entre ceux-
cl, ceux f!e ses concurrents et du public en général. Cet équilibre
ne satteint pas sans heurts. Par exemple, la loi anglaise autorise
ce qu'c_.-lle qualific de defensive registration, et en vertu de la loi
frangaise, I'on peut également enregistrer une marque dans des
classes pour lesquelles elle ne sera pas utilisée, si cela se justifie
par le risque de confusion". Or, dans ces domaines o une maison
de prét-a-porter n'aura pas encore fait connaitre sa marque, elle ne
pourrait non 'plus en revendiquer 'enregistrement sur la base du
dépbg préventif obtenu dans le pays d'origine. En effet, Varticle 16(2)
requiert en outre 'emploi de cette marque & 'étranger en relation
avec ces catégories'™,

Néanmoins, bien que le champ couvert par I'article 19 soit par
conséquent restreint, Particle 20 en assure, pour les raisons que nous
avons vues plus haut, une protection efficace. Celle-ci toutefois ne

@ CL VAVER, . «it., note 29, . 27 volr par India ‘ \
SRS ot s o i ek
. Artich 1a lob anghasse (1938 Trade Marks Act (1 & 2 Gea, 6, ¢ 220 C
Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, e &, par T A, BﬂNC:) W!,IIT'E
et K JACOB. London, Sweet & Maxwell, 1083, pasam: T. MACDONALD,
« Famous Trade Marks », (1985 2 Can. Intel. P.R., p. 53 En droit frangats : article
11 de b Joi du 31 décembre l%lfzs&uin 1965, Voir DASSAS. ap. il note 1,
pages 96 et s, et VM. BOURGOGNON, « Exposé sur I'usage en France d'use
ﬂa'n';\.: de fabirsque, de commerce ou de service s, (1984) | Caw. Jutel PR, p.
> N

101. Ceai rend par aillewrs illusoire Vengagement pris en vertu de 'article 6 bis de

la Canvention d'Union; lequel ne pose pas une telle exigence.

R
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concerne que les usurpations & proprement parler, et ne va )ugnqu'h
<'étendre aux domaines connexes que tant que subsiste un risque
de confusion. Mais cette atteinte n'est pas la seule & laqugllc sont
sensibles les marques notoires, En effet, elles sont parlicphémmnl
vulnérables au danger de dilution, et 'est en vertu du droit commun
qu'il faut alors rechercher une protection, d'autant plus que
I'enregistrement d'une marque simplement réputée au Canada est
voud 4 une imminente radiation,

B- Le champ de la protection en U'absence d'enregistrement

L action en concurrence déloyale reposant en pr_incipe sur la
probabilité de confusion, le fait que les parties emploient la méme
marque, ou des marques similaires, dans des entreprises dissem:
blables sera un facteur de poids. Mais ici encore, la confusion étant
affaire de circonstances, ce facteur sera pondéré.

Il est remarquable que dans le contexte de article 7b) de la
Loi sur les marques de commerce 1'usurpateur n'ait pas 4 #re un
concurrent™. On a parfois douté de 'application de article 6 3 un
tel recours, ce qui pourtant n'en modifierait pas la portée'™. En effet,
le genre de marchandises n'est qu'un des critéres .énoncés au
paragraphe 5 de cet article, et, au dcmcur?m. I'absence de
concurrence n'a jamais é1é un obstacle systématique au recours de
article 20, auquel il s"applique, la confusion étant, faut-il le répéter,
une question de fait. Qui plus est, le pm:aur:lphe 2 écarte de fagon
non équivoque la nécessité de marchandises de la méme catégorie,
Que 'on fasse ou non référence aux critéres de Varticle 6, la base
du recours statutaire par conséquent demeure la méme, et elle est
suffisamment large pour permettre & une maison de prét-d-porter,
absente du marché canadien, de poursuivre un usurpateur local qui,
en raison meéme de cette absence, ne saurait ére véritablement un

102, Tel nétan pas le cas sous I'épde de la b sur b concurrence déloyale, dont
be pendant, article 11(b), employaif catigonquement le vixable « concurrent »
plutdt que sautres; voir D, MAGNUSSON, wp cif., nate 35, po 1019900 |0
GOLDSMITH, op. cit., note 38, p. 197, &t The Newkery c. The Penthouse Motor
Inn 1A of al. dov. cif, note A2, 5 la page 214, bien que cet arnés ait “é até
comme dasant be contraire dans Vaffaire MacDwaald ¢ Vapow, |1977] 2 RCS

134, BN
) semble en effet faire and cas de ka décsion de b Cour de 'Echiquier dans
o :'):“ain» Building le'l.: Ltd. ¢. B.P. Canada Ltd., (1961) 36 CPR. l?l. sl
n'est pas insoutenable par ailleurs que Particle 6 soit inapplicable & Vartacle
7. ke motif invegqud dans cette affsire (p. 131-132) est purement sémantique e
erwure moing convaineant lorsque confroaté i ka version (nm;m‘de I loi. On
souvent cette décision A celle de Grooggles ¢ Fivown, (1962) 40 CPrR
145, dans laquelle la Cour de UEchiquier est armivie 4 la conclusion contraire

ot o considéne Jes critéres de Uarticle &5)
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concurrent. Il suffirait en effet que sa marque soit connue au Canada,
ce qui peut s"accomplir uniquement par la publicité™. Cette nouvelle
condition empécherait par contre d'intenter un recours contre celui
qui chercherait & tirer bénéfice de la réputation de cette marque
pour des produits pour lesquels elle n'aurait pas encore é1é révélée,
e qui est précisément notre hypothése, Or, méme si techniquement
la méprise n'est pas probable, il demeure qu'un tort est causé au
titulaire légitime de la marque, notamment par 'affaiblissement de
celle<i, et son indisponibilité subséquente dans des domaines ot il
pourrait fui-méme un jour vouleir 'exploiter.

C'est, en effet, parce que cette marque n'est pas encore connue
pour ces produits, que si l'usurpateur tentait d'obtenir son
enregistrement a 'égard de ces nouvelles catégories, le titulaire ne
saurait s’y opposer, ne pouvant prétendre avoir antérieurement révélé
une marque créant de la confusion, comme le requiert Particle 17,
Cet énoncé manque toutefois de hardiesse en ce qui concerne les
marques notoires. Ici encore, adopter une attitude aussi rigide semble
non seulement injustifiable mais aussi tout simplement injuste: ce
n'est pas par hasard qu'un tiers recherchera l'enregistrement d'une
marque réputée pour des produits auxquels elle n'est pas encore
associée. Il y a méme lieu de se demander si de danger n'est pas
ici quelquefois plus grand, 'usurpateur ayant alors le champ libre,
en I'absence de toute concurrence de la part du titulaire, et de toute
comparaison possible avec lul. Sans trop insister sur ce dernier point,
il reste que dans le cas qui nous concerne, en raison de la connexité
entre diverses catégories de produits apparemment indépendantes,
ne pas permettre & une maison de prétdporter de s'opposer 3
'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec la sienne,
c’est compromettre séricusement son expansion, notamment en
faisant d'elle une usurpatrice potentielle & V'égard de 'article 20,
Dans la mesure ot celle-ci pourrait prétendre au statut de la notonété
pour sa marque, en relation avec ses vétements, un assouplissement
sur la question de la spécificité serait done également souhaitable,
Les motifs de Monsicur le juge Addy dans 'affaire Trbeco™ semblent
d'ailleurs donner une indication en ce sens, bien qu'ils prennent

T Cest en elfel o qui a ¢ Sicdé dans U'affasre Valle's Steak Howse, foc. ait.,
note 13, & la page 222, 1] sTagissart en 'accurrence de services, mais rien ne
Laisse crotre que ln décssion aurait @6 diiérente, eGil plusdt &é question de
enarchandises,

105. L'opposant pourrast t&re invoquer absence de caractére distinetif,
conformémment A V'article 370 toutelots, mime s sa marque est alors connoe
dans la mesure ol la Cour fédérale 1'a estimé sudfisant dans affadre Moted 6,
foc. a1t mote 20, oo West pas Wi pour les mémes produsts,

106, Loc. ol pote 62 | aux pages 238-239,
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assise sur l'idée de la protection du public, plutdt que sur celle du
patrimoine économique'”. Admetire cet élargissement accroitrait
cependant 1'incohérence du régime applicable aux marques notoires
puisque V'enregistrement préventif n'est pas de toute fagon possible'™.
Ce serait peut-étre, du reste, préter trop d'élasticité 4 la loi. Aussi
faut-il conclure que lorsqu'il y a absence d'enregistrement, la Lot
sur les margue de commerce n'offre pas de protection dérogatoire au
principe de la spécificité & une marque réputée qui n'est pas au moins
révélée au sens de la loi. L'on pourrait toujours prétendre que I'article
7 a une portée plus large, entérinant ainsi V'esprit de la Convention
d'Union, mais ce point de vue a été écarté par la décision de la Cour
supréme dans Vaffaire MacDonald c. Vapor, laquelie avait par ailleurs
fortement ébranlé Ia constitutionnalité de cet article™, Clest donc
en verty du droit commun quil faut rechercher un éventuel
élargissement.

A priori, le cas qui nous Intéresse se satisfait d'alleurs de action
traditionnelle du droit commun, la probabilité de confusion n'étant
pas écartée simplement parce que la marque connue pour des
vétements est employée par un usurpateur pour des cosmétiques
ou des sacs de voyage. Sl s'agit 1a de produits connexes auxquels
le titulaire étendra naturellement ses activités, c'est en raison de
I'image qu'il cherche i promouvoir et dont gsimultanément il cherche
a tirer le plus grand profit possible. Ce jeu, Ja clientéle n'y est pas
insensible, et si un tiers utilise le premier cetle marque, ou une
autre avee kaquelle on pourrait la confondre, en relation avec ces
marchandises, ¢lle v associera aussi naturellement le titulaire. Plus
la marque sera connue, plus ce risque serd grand. La confusion dont
elle fera I'objet pourra étre sanctionnée par le droit de la concurrence
déloyale, le dommage 4 la clientéle ou & la réputation, découlant
alors de la reconnaissance de cette confusion, Clest i cependant
un aspect trés particulier du modéle que nous avons choisi: 1'état
de concurrence n'est pas présent mais latent, sur le marché comme

07, Thid.

1068 Voir Je texte précidant & note 101

100 1 existe en eflet une grande ressemblance entre cetle duisposition de la lot
canaldienne 1 Uartscke 10 bis de 1o Convention. Dans I'arsét MacDonald, d.
cif. pore 102, 0 été prosoncée par s Coar supréme Finconstil utioanalkité de 'alinéa
o, lasssant planer lo doute sur Varticle 7 dans son ensemble. L'alinéa b) a Tu
misme plus tard éé déclaré ncomstitutioanel gar ta Cour fédérale dans Faffaire
Motel 6 Ine.. b, cit, note 20 Révemment copendant, la Cour d'appel fedérale
et parvenuse i la comchusion contraire dans Varrét Asdjorn Horgand A/S ¢. Gibda/
Nortac Indsestries of al, (V985 14 CFR (24 314, gt une ant tation
eneserliatrice de 1a décision de la Cour supréme, Vair égakement K.T. HUGHES,
« Unfurr Competiton in Canada Sance Ashiorn and Chaspagne », (19671 4 Can.
Iutel, PR 256206,
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dfms I'esprit du public. Celui-ci, gagné par la réputation de la marque,
s‘attend A certains de ces emplois éventuels putsque ¢est le propre
c_!g cette industrie, Le principe de la spécificité est peut-&tre appliqué
i d'une fagon prospective, mais il n'est pas absent.

On s'en voudrait toutefois de ne considérer le probléme que sur
une base aussi étroite. Ce serait oublier qu'une marque notoire, ¢'est
cwnlie!lcmcnl une réputation symbolisée ; ce symbole récupéré, la
r.épulatxon échappe au contrdle de son artisan'’, Du reste,
I'usurpateur, si I'on ose encore I'appeler ainsi, peut étre plus subtil.
La marque qui évoque un statut social élevé en matiére vestimentaire
peut ére emplovée & profit pour des biscuits fins ou une chaine
de nettoyeurs a'sec. Ces emplois aménent done la marque sur un
terrain ot'n.le droit de la concurrence ne lui est apparemment d'aucun
Secours. C'est encore toutefois une question de circonstances, et ¢'est
ici que la notoriété devient un facteur décisif. La marque peut en
¢-ﬁe} étre tellement connue que méme pour ces emplois originaux
et mglépendanls du secteur d'activités dans lequel ceuvre son
titulaire, elle évoque indubitablement ce dernier. Clest pourquoi en
France comme en Angleterre, les tribunaux ont jugé que l'emplod
de la marque « Legos pour des gicleurs et des arrosoirs de pelouse
doqnan ouverture a l'action en concurrence déloyale. On a en effet
estimé probable que le public v voie une expansion de l'entreprise
du célébre fabricant de jouets & la quincaillerie d’horticulture!'',

En common law, la junsprudence traditionnelle a cependant
!gnqalpce & se montrer rigoureuse sur la nécessité des champs
similaires, pour faire droit a l'action en « passing off »'*, Cette attitude
est également devenue symbolique alors que l'on a admis le
raisonnement suivant: si le défendeur laisse croire qu'il est d'une
fagon ou d'une autre relié au titulaire de la marque, ou s'il ceuvre
dans un domaine d'expansion éventuelle de celui-¢i, ce dernier posséde
un droit dacuon contre lui'”, Plutdt que la confusion sur 'origine
des produits eux-mémes, c'est en quelque sorte celle entourant le
lien semblant unir les parties qui devient la base de l'action', Ce

{10, (1, Actes dv Ta Conféremce séunie 4 Lisbomne, op. cif., note 5, poat XX, Cf, aussi
Yale Electric Cor. c. Rodertsom, (1928) 26 54 972 i Cor CAY 8 In pae
974 pour lanémar_ wivanu:. du juge Hand: la réputation est propre & son
mmm.-u' u:uupemm Vest son visage qu, poeté por un aalre, be sera Jamads qu'un

1L Parts 6 mars 19896, PLE D 1986, 111, 294, po 396 S i

Lo M. Lemelstrich L4d., |1963] F S K. 155. B

2. Cf. MeCulloch ¢. Lewis A, May (Protuce Distributorss Lid., (1947) 65 RP.C. 58;
Scof ¢. Yowng Scol Lad., (1972) 12 C.P.R. (2d) 142 (Ont, H.C)

113, (..f. l-*ox..p.. ait., note 21, p. 579,

14V, Mountoin Skadows Resort L4, ¢ Pemsall Enterprives L84 ot o, (1973) 9
CPR. 2d) 172 (B.CS.C.); Fulcombradpe Nickel Mines L4, ¢. Faloonbridge Land
Ixeetopment Co, 14, (1974 15 CP.R. (26) 213(B.C.S.Co b ba page 218,
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qu'il importe alors d'éablir, ¢'est ka croyance au sein du public que
le titulaire endosse V'entreprise de I'usurpateur, en lui ayant par
exemple concédé une licence'™. Si cette exigence peut paraitre
moindre, elle suppose un fardeau plus lourd quant i la démonstration
du préjudice: ce quiil faut dans ce cas invoquer n'est plus tant le
risque pour le public d'étre trompé que celui pour le titulaire d'étre
tenu responsable des agissements d'un tiers en conséquence de cette
tromperie''".

En droit francais, la confusion demeure également nécessaire
tant qu'il est question de concurrence déloyale, puisque des éléments
que requiert une telle action, la création du risque de confusion
constitue la faute, et V'existence de celui<ci, le préjudice'”. Les
marques, méme notoires, demeurent ainsi soumises au principe de
la spécificité et V'on pourrait croire que I'élargissement de leur
protection doive ici encore passer par un nécessaire avilissement
du concept de confusion, avilissement qui entrainerait avec lui
I'édulcoration des ééments constitutifs de action. Or il n'en est
rien, puisquau contraire le droit civil n’hésite pas & délaisser le
champ de ka concurrence pour considérer le probléme selon un nouvel
angle. En effet, il est alors question d'agissements parasitaires, que
I'on cherchera A réprimer en vertu des principes généraux du droit'™,
notamment ceux de la responsabilité civile.

Ainsi, l'on a tenu pour faute dommageable adoption par un
fabricant de réfrigérateurs de la marque d'un constructeur
automobile dans le but de «hénéficier du préjugé favorable s’y
attachant »'', Pareillement atoon reconnu comme préjudiciable
l'emploi par un tiers d'une marque, déja notoire, pour une gamme
nouvelle et importante d'objets, estimant que ceci favoriserail sa
vulgarisation, et aurait pour effet d'accélérer la perte de son caractére
distinctif comme de son pouvoir attractif* . Ces arréts d'importance

115, (7. Krowse c. Chrysber of Camada Lid. ot al., (1973) 13 CP.R. (2d) 25 (Ont.C.A)
ety qu'en Uespaioe les faats n'atent pas permis d'élablir cette croyance, Childrew
Teterasion Workshap fwe. ¢ Wordworths (NS Limited, [1981) RP.C. 157
(SCNSW)

116, Walter ¢ Ashton, [1902]2 Ch. 252 & lanpagc xa

117, Yoir G. DASSAS, op. ol note |, po 132

118, C'est ainst par exemple que seraient par aillears invocables abos do la liberte
de commercy, 1n mauvaise fod, et parfors Voedre gublic, Matteinte aux droits de
In personnalité et Uenrichissement sans cause. Vair Y. SAINT-GAL, op. ait., note
. pEZets Wllets

119, Affaire Pontiac. Paris 8 déc. 1962; Aun. Proge. Ind., 1951 p. 147 D, 1963,

p AT

120, Affaire Masdw. Paris 19 oct. 1970 Awn. Prepr. Imd,, 1971, p, 12 note IUSOLIER.
En Voceurrence toatefois, il n'y avait pas eu faute. Ia seconde entreprise n'ayant
fait, par be choax de cette méme marque, qu adopter ke patronyme de son fondateur.
Aussi 13 cour a-1-elbe prévonisé une attitude conciliatrioe, enpognant 3 ka derniére
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ayant jeté les_jalons du recours contre les agissements parasitaires,
plusieurs déqsions se sont par la suite montrées favorables aux
marques notoires, en I'absence de concurrence véritable, Par exemple,
Iop a qualifié dabus de droat 'utilisation de la dénomination
« Liberty », réputée & 1'égard de vétements, pour des produits autres,
voyant non seulement une faute dans la confusion engendrée, mais
aussi un préjudice dans 'affaiblissement du caractére distinctif de
la marque et de son pouvoir attractif’™™', L'on est parvenu aux mémes
conclusions dans une affaire toute récente, conclusions confortées
par le fait que les produits en cause étaient par ailleurs
complémentaires'™.

Ccltc_ différence entre les deux systémes tient peut-étre a ce
que, tandis qu'il répugne au droit civil de concevoir la marque, et
méme la clientéle qui s'y rattache, comme pouvant faire 'objet d'un
droit de propriété'™, la common law favorise cette perception que
semble partager la jurisprudence canadienne, y compris celle du
Québec'™. L'affaire Thérianll ¢. Association montréalaise d'action
récréative ef cultnrelle'™ est & cet égard éloquente. Cest en effet a
la renmrque.dc la common law et de ses théories sur les droits de
la personnalité™ que la Cour supéricure a conclu que les requérants,
des humoristes bien connus, ne possédaient pas de droit de propriéré
sur les expressions verbales qu'avaient popularisées leurs
personnages. Méme s1 seule I'injonction interlocutoire éait alors

venue de personnaliser sa dénomanation par Injout d'un e et de prendre
certaines precautions dans sa publicité. Ces dédcisions sont pgk-mml h?ml
commentées par DASSAS, op. if. sote 1, aux pages 1458 153, Vair ausss SAINT-

121, St biremniper Loy & Co. Lok

! A ’ Lo L. N La T oal, o 8
o 11?7)'12! Aun, Propw :3. 188, MTTAR SLa IR PO TN
S d vl Balpers Parfums Cowtwre ef ol ¢. S¥ Parteciplazions Rulpars of uf,, Paris,
27 octobre 1987, ( 1988) 122 Anw. Fropr. Iud. 74, - - i

123, {7 Sed (Mrh N The Ritz Growp LIS, of al. ¢. Std The Ritz Hotel ef al., Cassation
commerciabe, 27 mai 1986, (1987) 121 Auw. Prepe. Indas, 3. 1 est & noter toutedors
que cu'ank a 14 rendu en matiére de nubling.

124. Sclon Vaflaire Harrads ¢. Harveds, (1924) 41 RP.C. 74, Valfaire Waller, loc. cit.,
note 116, doit s'interpréter comme reconnaissant un droét de propoété sur la
réputation elle- ménse. i-;mmmcm. un tel droit semble avoir &6 reconnu i V'égard
ta nom par la Cowr d appel du Québec dans 'alfaire Proerd, foe. eft., note 37
La Cour fédérale n's pas cependant reconou 'élendue de ce droit audeld de
Iaduhml'nr fubmidme, lors de arrde Motel 6, foc, cil., note 20, ¢t en Ontario
:Cour daap:l f&'&f’ﬁmﬂuﬂ‘a‘: droat d'obscur (« some vague theory

property law o alfakre Arowse, foc. cof note 115, 4 la ¢

125 (11 CS 34 191 R

u sujet de ka frontidre entre les forts de pessing off of de wrowgful approprialion
@ persomalily, question intimessent refide & celle de la nécessité des champs
simikaires, voir Krowse ¢ Chrysler of Canada, loc. cil., rote 115, ¢t BW, GRAY,
« The Right of a Perscaality 1o Control the Use of His Name and Likeness in
Canada o, (1955) P.T.1.C. Bwll, Series 8. vobume 17, 11411159,
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recherchée. il est regrettable que Fon ait fait s1 peu de cas .dc la
prétention des requérants qu'a un point crucial de la popularité de
leur duo, la reprise par ia défenderesse des expressions quxquelles
ils étaient associés aurait pour effet de saturer Fauditoire e1, par
conséquent de les « broler s, 1l faut dire, & la déchnrgc du l_nbynal.
que les requérants semblent n'avoir eux-mémes guére insisté sur
ce point. Quoi quiil en soit, 1l n'est fait nulle part mention dans
cette décision de la théorie des agissements parasitaires qui pourtant
sanctionne Vaffaiblissement du caractére distinctif et du pouvoir
attractif de la marque d'un tiers'.

Si Von a pu se désoler de 1a nature parfois inflexible de Imm
en concurrence délovale en droit civil, cette rigidné s'est révélée
salutaire puisqu'elle a requis le développement de remédes nouveaux,
aptes A sanctionner des agissements qui ne relévent pas A proprement
parler de la concurrence. Le pragmatisme dont témoigne en rg\'an-c‘lu'
la common law & 'égard du tord, méme élangy, de passing off, inquiéte
en un premier temps, pour ensuite sembler tourner court, 'm_\du
& Vextréme, Vélément de la confusion dépasse largement les llml(cs
de 1a concurrence. et 1l n'est pas @onnant qu’il semble se soustraire
au principe de la spéaficité puisque la qucs!iun est alors dans un
champ ot celui-ci n'a plus d'apphication. Mais ce (kwunmm ne
constitue pias pour autant, nous Pavons vu, un récl.élarmmngm.
Aussi e recours demeure -l impropre & corriger certaines
situations'™, auxquelles le droit des forfs en général napporte lui
méme avcun reméde. Tout comme dans le cadre de 'action en
concurrence déloyale en droit cavil, les marques notoires demeurent
done i soumises au prancipe de la spécificité,

CONCLUSION

La marque d'une mason de prét-aporter dont les crémiuns_ne
sont pas dispombles sur le marehé canadien n'est pas sans protection
contre les éventuels usurpateurs qui s’y trouvent. Puisqu'en effet
elle ¢t associée & une industrie dans laquelle une publicité démesurée
constitue un impératif, cette marque jouira trés rapidement du statut

127 Nous crovons en effet que Panalogie est possible, 1a preave ayamt @abli que
Tos expressions Ttigiewses ¢ oquaient, au sem de leur auditre, les personnages
1o bes ToquEcants avaent crivs. Ces expressaans n avaient cependant pas aoquis
e sens secondaire ted que leur utibsation par quelgu’un dautre aurait engendré
de 1a conluskm darss Vesprit du public en groéral ' X

125 Vour aansi la note €2 Quelle aurait é2¢, on effet. Uissise do cos affaires. st Fon
avalt pa y plasder Iy théurie des agissements parasataires?
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de marque notoire. Elle bénéficiera alors d'un relichement du principe
de T territorialité, 'est-A-dire qu'il lui sera accordé asile quand bien
miéme les produits originaux qui l'arborent ne sont pas 'objet de
transactions commerciales au Canada. Aussi, tant en droit civil qu'en
common law, Vaction en concurrence déloyale s'étend jusqu'a
protéger une clientéle qui peut n'étre acquise que par la réputation,
pour finalement protéger cette derniére sur la simple démonstration
de som existence locale. Cette marque demeure en revanche soumise
au principe de la spécificité, ce qui du reste se congoit. L'emprunt
d'une marque ne peut en effet constituer une menace  la réputation
de celle-ci lorsqu'il n'est pas trompeur quant & 'origine des produits,
et s'il est dommageable en ce qu'il en dilue 'attrait publicitaire et
le caractére distinctif, il n'est cependant plus question d'usurpation,
¢t laffaire quitte le champ de la concurrence. Celui-ci est toutefois
assez large pour justifier, sans faire entorse au principe de la
spécificité, qu'une maison de prét-d-porter puisse protéger sa marque
pour des produits autres que des vétements. En effet, puisqu'il est
normal pour ce genre d'entreprise de diversifier ainsi ses activités,
I'utilisation de sa marque par un tiers pour cette éventuelle gamme
de produits est un acte susceptible de créer de la confusion, et qui
doit étre réprimé. Par ailleurs, la common law semble avoir 4 cet
égard vidé cette derniére notion de son sens en éirant le fort de
passing off aux cas ol toute concurrence méme potentielle est absente,
sur la simple base du danger dassociation. A fortiori donc une marque
notoire est-elle ainsi protégée. Mais ses éléments fondamentaux
demeurant les mémes, ce recours se révéle impuissant 3 résoudre
certains problémes, problémes auxquels e droit frangais a pourtant
trouvé remede par la théorie des agissements parasitaires. Aussi
serait-il pour le moins bénéfique que la common law cesse de déteindre
sur le droit civil québécois afin que celui-ci puisse rattraper son retard
en la matiére.

L'application des principes de la territorialité et de la spécificité
se retrouve également dans la Loi swr les margues de commerce.
L'exigence de I'emploi refait cependant surface lorsqu'il est question
de maintenir l'enregistrement obtenu, eu égard a la procédure de
l'article 44. C'est 1a une incohérence avec article 16, qui écarte
le principe de la territorialité en faveur des marques étrangéres, et
avec l'article 18&1)c), conformément auquel on doit tenir compte de
I'intention de ne pas abandonner la marque. Clest également une
contravention aux engagements pris en vertu de la Convention de
Paris, et puisque 'article 7b) est d'une validité constitutionnelle
discutable, 1l faut conclure que les marques notoires ne sont gudre
protégées par la loi canadienne sur les marques de commerce. Ceci
est d’autant plus vrai lorsque la marque en question est susceptible
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d’étre employée dans des domaines connexes, comme c'est le cas
en matiére de prétd-porter, puisqu'il n'est pas possible en outre
d'enregistrer préventivement. Il ne resters & son titulaire que la
possibilité de miser sur sa notoriété pour tenter de s‘opposer A son
enregistrement par un tiers en invoquant 'absence de caractére
distinetif.

Finalement, d'aucuns opérent une distinction entre les marques
notoires et celles dites supra-notoires, ou encore « de haute notoriété ».
Cette attitude est critigude et parait en effet discutable. Les contours
de la notonété sont une question de fait, ce dont témoigne 'application
des principes susmentionnés, Aussi le régime est-il assez souple pour
épouser toutes les nuances possibles sans quiil soit nécessaire, ni
sosvthaitable, de le scinder en deux.

La protection de 'auteur-
compositeur dans le cadre du contrat
d’édition musicale

Sylviane Morrier, notaire

Entre les forts et les faibles,
cest la liberté gui opprime et
Uintervention gui libére

Madgi Sobki Khalil
Introduction

Le droit d'auteur relatif & une composition musicale constitue
une forme de propriété incorporelle sur l'oeuvre. Il représente en
quelque sorte un capital dont le créateur va chercher a tirer profit.
Pour parvenir & cette fin, 'ocuvre doit faire I'objet d'une diffusion
au sein du public. La quantité de disques vendus, la demande de
partitions, le nombre d'exécutions: autant de facteurs qui
concourront & déterminer la valeur pécuniaire réelle de la
composition,

Pour des raisons aussi bien économiques que techniques,
l'auteur-compositeur exploite rarement lui-méme une création.
Puisqu'il ne veut, ou ne peut, assumer les risques de I'opération,
il conclut des ententes avec des personnes aptes 3 jouer ce rdle.
Le créateur développe ainsi une certaine forme de dépendance a
I'égard du premier intermédiaire avec lequel il doit traiter afin de
rejoindre le public: 'éditeur de musique’,

Imprésario de I'oeuvre, I'éditeur musical intervient pour faciliter
la vie de celleci, au moment ot 'apport intellectuel a é&é fourni

& Sylviane Morrer, 1969,

L. Celui<i agira sait en qualité de prodessionnel indépendant, soit comme ant
du service d'édition d'une mason de disques. Voir & ce supet P S ERSON,
Mg’rin;: and the Law in Cenada, Toronto, The Carswell Company Limited, 1985,
P34
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