La loi allemande du 1er novembre
1987 sur la protection des semi-
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Origine, contenu et problémes
posés™
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Miunster, RFA
1. Origine

. Les semi-conducteurs microélectriques constituent le fondement
de notre société industrielle moderne. Que ce soit dans les appareils
ménagers, les ordinateurs ou les unités de production, les
«micropuces»' ont de plus en plus d’'influence sur notre mode de
vie et nos habitudes de travail?. Ce développement rapide a aussi

@ Thomas Hoeren, 1989.

* Traduction francaise révisée: original en allemand.

1. Les «micropuces» sont constituées de plaquettes de silicium qui sont «imprimées»
avec des circuits intégrés (Integrated Circuits, IC). Ces circuits sont apposés sur
les puces de silicium selon un procédé photolithographique et au moyen de pochoirs
en verre ou en quartz fabriqués spécialement a cet effet («Masks») et ils envoient
des impulsions électroniques permettant a un ordinateur d'effectuer des taches
bien précises. Le modele de circuit représentable en trois dimensions contenu dans
ces pochoirs est appelé «topographie». Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les principes techniques de la production et de I'utilisation des semi-conducteurs,
se reporter a Oxman, «Protection of the Sign of Mikro Circuit Chipsy, dans: Brooks
(éditeur), Computer Software Protection, A Pragmatic Approach, presented by the
Computer Law Association, Proceedings of the Program, 1982, p. 154 et s.; BAUER,
«Urheberrechtsschutz von Schutz und Urheberrechty, partie internationale, 1984,
p. 136 et s., p. 145; CAPRON WILLIAMS, Computers and Data Processing, 1984,
p. 59 et s.; Commission juridique, Rapport des députés Sauter (Ichenhausen) et
Stiegler, Journal officiel du Bundestag 11/754, p. 21.

2. Se reporter aussi a Ingwer KOCH, «Rechtsschutz der Topographien von
Mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen», dans Computer und Recht, 1987,
cahier 2, p. 77 a 80.

219




220 Les Cahiers de propriété intellectuelle

conféré i lindustrie des semi-conducteurs un véritable age d'or;
depuis, les entreprises allemandes et canadiennes comptent parmi
les plus grands fabricants de semi-conducteurs’.

Toutefois, cette nouvelle branche se voit de plus en plus

confrontée 2 une armée de plagiaires dont le but est de reproduire
le plus vite possible la structure et le mode de construction d'une
pucet.

De telles copies sont techniquement faciles a réaliser, en peu

de temps, et ne coftent qu'une infime partie des cofts de
développement investis dans une nouvelle puce’.

C’est pour cette raison que plusieurs pays industriels ont déja

pris I'initiative d'adopter les lois spéciales de protection pour se
garantir contre la piraterie et maintenir la propension a investir
et la force d'innovation de I'industrie des semi-conducteursf. C'est
tout d’abord aux Etats-Unis, par le biais du «Semiconductor Chip
Protection Act of 1984» du 8 novembre 19847, qu'une protection de
type «droit d’auteur» des «mask works» contenus dans la puce a
semi-conducteur a été créée contre une reproduction illicite et la
diffusion de la puce ainsi fabriquée. Sous certaines conditions, les
sociétés étrangéres pouvaient temporairement invoquer la protection
fournie par le Semiconductor Chip Protection Act ( 17 U.S.C. 914(a));
mais cette protection, dont le Canada et la République fédérale
d'Allemagne ont aussi fait usage, était limitée dans le temps et est
arrivée a échéance le 8 novembre 1987 (17 U.S.C. 914(e)).

=~

3. Voir notamment pour généralités: Organisation pour la Coopération Economique

et le Développement (O.C.D.E.), The Semiconductor Industry. Trade Related Issues,
Paris, 1985, p. 15 a 30.

. Se reporter aussi aux informations intéressantes fournies par |'American

Electronics Association (A.E.A.) dans A Bill to Amend Title 17 of the United States
Code to Protect Semiconductor Chips and Masks Against Unauthorized Duplication,
and for Other Purposes, Hearing on S. 1201 before the Subcomm. on Patents,
Copyrights and Trademarks of the Comm. on the Judiciary, United States Senate,
98th Cong., Ist Sess., Appendix, 151 (1983).

. Des informations plus précises se trouvent entre autres dans le Copyright Protection
Jor Imprinted Design Patterns on Semiconductors Chips, H.R. 1007 before the

Subcomm. on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the Comm.
on the Judiciary, House of Representatives, 96th Cong., lIst. Sess., 27 (1979)
(testimony of L.J. Sevin, President, Mostek Corp.).

5. Méme chose pour la motivation du projet de loi du gouvernement fédéral dans

les Bundestagsdrucksachen (journal officiel du Bundestag, BT-DrS) 11/454, p. 12.

Voir Public Law 98620 of Nov. 8, 1984, Chapter 9, Sec. 901-914 of title 17 —

Copyrights — United States Code, 17 U.S.C., 98 Stat. 3335 et s, 3347 a 3356.
Senate: 130 Cong. Rec. p. 12909, 12913 (daily ed. Oct. 3, 1984); House of
Representatives: 130 Cong. Rec. H 11598, 11602 (daily ed. Oct. 9, 1984). Se référer
entre autres aussi 3 COHODAS, «Computer Chips Protected, Trademark Statute
Clarifiedy, (1984) 42 Cong. Quarterly 2641; MOORE/SUSMAN, «The Semiconductor
Chip Protection Acty, (1984) 1 Computer Lawyer 11 & 12.
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Apreés cette date, c'est le principe sévére de la «material

reciprocity» qui entre en vigueur; selon ce principe, une entreprise
étrangere ne peut demander a profiter de cette protection uniquement
si son pays d’origine garantit aux ressortissants des Etats-Unis en
substance la méme protection que celle offerte par le droit américain
(17 U.S.C. § 902(a)2))®. Si, au 8 novembre 1987, le pays d’origine

n
u
li

e remplit pas cette condition, le «<mask work» mis au point dans
ne de ses entreprises risque fort d'étre exposé a une exploitation
bre et sans limite de la part des entreprises américaines.

Cette situation a entrainé une activité législative fébrile dans

les pays occidentaux industrialisés. En premier, ce fut le Japon qui
adopta le 31 mai 1985 le «Act Concerning the Circuit Layout of a
Semiconductor Integrated Circuit of 1985»%, loi qui ne s’appuie pas
sur le principe de la «material reciprocity» mais qui prévoit un
{raitement égalitaire des fabricants de semi-conducteurs japonais et
¢trangers.

En plus des travaux de 'OMPI a Genéve, le Conseil des

Communautés Européennes a adopté le ler décembre 1986 une
«directive sur la protection juridique des topographies des semi-
conducteurs»'’, afin d’harmoniser le plus possible la législation sur
la protéction des semi-conducteurs dans les pays membresdela C.E.".

C
al

‘est sur la base de cette directive que le gouvernement fédéral
lemand a adopté le 14 mai 1987 un «projet de Loi sur la protection

des topographies des semi-conducteurs électroniques (Loi de
protection des semi-conducteurs)'?, texte qui, aprés quelques
discussions au sein de la commission juridique!® et du Conseil fédéral

i

10

11 existe certes selon les dispositions de 17 U.S.C. § 902(a) une protection pour

les entreprises étrangéres, lorsque leur pays d'origine est signataire d'un traité

concernant la protection des «mask works» et que les Etats-Unis ont aussi signé,

ou si le «mask worky est d’abord exploité commercialement aux Etats-Unis. Comme

il n'existe pas encore de tel traité et que les entreprises étrangéres commencent

en général par commercialiser leur puce sur leur territoire national, cette disposition

n'est d’aucune utilité.

Loi no 43 du 31 mai 1985: Industrial Property 9/1985, Japon — texte 10001, p.

1 4 11: revue sur les brevets, les échantillons et croquis, 1986, p. 356 et s.

. Directive du 16 décembre 1986 — 87/54/CEE, journal officiel no L 24/36 du 27
janvier 1987, Computer und Recht, 1987, cahier 2, p. 149 et s. (traduction en
allemand). Se référer aussi a la proposition de la Commission du 23 décembre
1985 a ce sujet — Doc-CE KOM (85) 775: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, partie internationale 1986, p. 465 a 467 (traduction en allemand).

. Pour I'état actuel de la législation dans les pays de la CE, se référer aux rapports
des délégations nationales pour le XXIIIléme congrés de I'AIPPI & Londres du
& au 13 juin 1986, Q 57, dans: Annuaire de I’AIPPI 1986/1.

. Projet de loi du 14 mai 1987, Bundestagsdrucksache (BT-DrS 11/454), Computer
und Recht 1987, cahier 6, p. 398 et s.

. Se référer a la décision recommandée et au rapport de la commission juridique
— Bundestagsdrucksache 11/754.
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(Bundesrat), a acquis force de loi le ler novembre 1987 sans
changements fondamentaux.

2. Contenu

Cette loi se caractérise par ’établissement d'un nouveau droit
de protection industrielle sui generis qui renferme aussi bien des
éléments de la protection du type «roit d’auteur» que de la protection
de la propriété industrielle.

2.1 Objet et efficacité de la protection

La loi prévoit une protection des seules «topographiesy. Elle
utilise ici une autre terminologie que le modéle américain («mask
worky) ou la loi japonaise («circuit layout»). Toutefois, les trois textes
se réferent au méme objet de protection'.

Dansle§111,1les topographies sont définies comme «structures
tridimensionnelles des semi-conducteurs microélectroniquesy.
Comparée aux usages linguistiques extrémement compliqués et
rigides de la directive européenne, cette définition se caractérise par
sa clarté et son ouverture a de nouveaux développements dans le
domaine de la technologie des semi-conducteurs'.

Une topographie n’est protégée que lorsqu’elle posséde des traits
distinctifs (§ 1 I 1). En vertu de la définition de ce concept au §
1 11, une topographie ne présente de traits distinctifs «que lorsqu’elle
est le résultat d’'un travail de réflexion, qu'elle n’est pas la simple
reproduction d'une autre topographie et qu’elle n’est pas ordinaire».
La notion de traits distinctifs est totalement étrangére au droit
allemand de la propriété intellectuelle; selon la volonté du législateur,
elle doit mettre en valeur le caractere sui generis de la nouvelle
protection légale'”. Que ce nouveau réglement soit dans son ensemble
une réussite, nous osons en douter: si le design d'une puce originale
est copié avec de légeres modifications, il n'y a pas lieu d'y voir
une «simple» reproduction; en cas de doute, la seconde puce pourrait
bénéficier de la protection. En outre, A notre avis, le critére
d’«ordinaire» n'est pas facile a concrétiser. Certes, le législateur part
du fait qu'il existe une norme bien définie dans le domaine de
I'industrie des semi-conducteurs, mais cette affirmation me parait
tres douteuse du fait méme des développements tres rapides que
connait ce secteur industriel. Méme si 'on admet qu’une telle norme

), Computer und Recht 1987, cahier 2, p. 79

14, Voir aussi KOCH (note 2 9.
¢ loi — Bundestagsdrucksache (BT DrS) 11/

15. Voir pour la motivation du projet d
454, p. 15.

16. Motivation du projt de loi: Bundestagsdrucksache 11/454, p. 15.
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«'n‘ : 1: ( I)l( I\cti ?nen, il semble cependant trés difficile dans des situations
particuliéres — par exemple, en cas de litige entre fabricants
imternationaux de semi-conducteurs — de concrétiser ce concept d

facon hante. Par conséquent, nous sommes justifié d'attendrepaveg

l"lll-" ence leS pI emie p
es
’"l"’“' [ avec (E‘tte IOI.

22 Béneficiaires de la protection légale

E I,n‘ f’(‘rl _u~du' § 2 I, la protection appartient a celui qui a créé
n' ’npu;,l.lphl('!, dan§ le’ cadre de rapports employeur-employé, elle
revient wpendanl_ a l.employe'ur (§ 2 II). Toutes les perso}lnes
tiulnires de la nationalité d'un Etat de la CE ou ayant leur résid

habituelle ou étant établies sur le territoire d’'un Etat membrzn:l:z

’” ( " ont (II()" aum
freatment (RleI)~

- l('x 'fabrlcants de semi-conducteurs originaires de pays
.“a ||;m!l (l nant pas a le_l CE sont toutefois exclus de ce principe du
ational treatmenty; ils sont soumis a la «material reciprocity», a

’

Finstar du quéle américain. Leurs produits ne pourront bénéfici

de L protection légale accordée par cette loi que si un tlcl'(t3T
imternational ou le droit communautaire stipulent que ces fabrict;lalte
ontdroit au méme traitement que les nationaux, ou si une déclarat{] .
du ministre fédéral de la justice atteste que ie pays d’origine cllir;

B nll(lll(‘lPUFS aCCOI‘de au

Lo legslateur allemand utilise un double langage dangere
ol u-uu-ll:’nl)lc: d'un c6té, il déplore I'introduction du pring lélx
Phcipre ité dans le Semiconductor Chip Protection Act des Américl:ian ‘i
o de Pautre coté, il intégre ce méme principe dans la loi alleman:
1 {ait ainsi preuve d’une mentalité que I’Ancien Testament expri 4
duns les mots suivants: «Oeil pour oeil, dent pour dent»!® L’exgmn;e
sunmentionné du Japon montre qu'il aurait été tout a f.:a\it possiglg

17 1i vertu de Tarticle 3 11 7 de la directive de la CE mentionnée ci-dessus, la

Wepublique fédérale d'Allem
| 2 agne ne peut plus conclure d
b Ju e | e de tels
l’::‘ll‘l‘a v. ‘,“l~l“. donné que la Commission des CE doit auparavana;cg(t)ll:gl Seg? t(()iute
N l‘l’” A ««lrl{]el a la Bundestagsdrucksache 11/454, p. 18 £
. qui a lui-méme beaucoup participé a 1'é ation ¢ i
rgh . cip élaboration de la
e .u'a' 1" I; :”:( It(::r)r:)p::(t r_lzlmc(li Reclhl 1987, cahier 2, p. 78: «Ce réglement \1131;11'533:33
aditic ieille de plusieurs siécles en matiére de droit d’
protection de la propriété industriell et e et B e
) e. Le rédacteur aimerait i i
Jue o reglement ne constituera qu'un fa i i e
: ux pas un i i
cl auteur el de la protection de la propriété ingustriell?;f e o

I st A notre avis tout aussi

. avis 1 au regrettable que les motifs du proj i
ll,m!ulu swion que l'on n'ait pas utilisé le principe de la «ne;?eertia?erlm' domjlem'
S reterer au Bundestagsdrucksache (BT-DrS) 11/545, p. 18 e
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et sensé d’accorder aux sociétés étrangeéres le principe du traitement
national sans la réciprocité.

Cette attitude étrange de la loi allemande envers les fabricants
étrangers de semi-conducteurs est encore renforcée par des vides
juridiques évidents et inacceptables a I'heure actuelle. Dans le
Semiconductor Act, le design d'une puce est protégé s'il est tout
d’abord commercialisé sur le marché américain, indépendamment
du pays d’origine du fabricant (17 U.S.C. § 902(a) 1. (B)). Cette
disposition vraiment généreuse ne trouve pas d'équivalent dans la
loi allemande de protection des semi-conducteurs, et on peut s'en
étonner. Ainsi, une entreprise étrangére ne peut s’en remettre qu'a
son pays d’origine pour pouvoir commercialiser ses puces en
République fédérale d’Allemagne et ce, apres conclusion des accords
correspondants ou adoption des lois de protection nationale
nécessaires.

Mais cela n'est pas tout: par rapport au droit américain déja
si protectionniste, le législateur allemand refuse aussi aux entreprises
étrangéres une protection intérimaire réelle. Si le texte 17 U.S.C.
§ 914(a) accordait une protection intérimaire aux «mask designs»
étrangers, une telle disposition semble avoir été oubliée en République
fedérale d’Allemagne ot le législateur semble n'avoir pu se résoudre
3 accorder une aide aussi généreuse aux concurrents ne faisant pas
partie de la CE?. De ce fait, méme si le Canada s'efforce vraiment
d’établir des mesures de protection efficaces des puces, cela ne suffit
pas pour que les entreprises canadiennes de microélectronique se
voient bénéficier de la protection de leurs topographies en R.F.A.
Présentement, elles ne peuvent se défendre contre une reproduction
illimitée et une commercialisation de leurs produits.

Dans leur ensemble, ces régles concernant les fabricants de
semi-conducteurs non originaires des pays membres de la CE

20. I'absence de réglementation dans ce domaine est tout simplement insupportable;
des pays comme le Canada entreprennent des efforts importants afin de mettre
au point un texte législatif pour la protection des puces; se référer a ce sujet
4 Report of The House of Commons Standing Committee on Communications and
Culture’s Sub-Committee on the Revision on Copyright, A Charter of Rights for
Creators (1985, Ministry of Supply and Services Canada), p. 46 a 48; Government
of Canada, Government Response lo the Report of the Sub-Committee on the Revision
of Copyright (February 1986), p. 9. Les efforts entrepris par le Canada ont été
reconnus suffisants par les Etats-Unis afin de garantir aux puces canadiennes
la protection intérimaire prévue par le texte 17 U.S.C. § 914(a). Je ne saurais
dire pourquoi les efforts des Canadiens ne sont pas honorés comme ils le devraient
en République fédérale d’Allemagne, d'autant plus que la directive de la CE ne
se prononce pas sur le sujet des «réglements transitoires» et laisse donc la voie
ouverte aux gouvernements nationaux.
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s'averent tres insuffisantes et susceptibles de modifications. Le
reglement tel qu'adopté donne l'impression d'avoir voulu créer un
texte assurant aux entreprises allemandes une protection efficace
sur leur territoire et a I'étranger tout en voulant se protéger contre
la concurrence étrangeére.

.

2.3 Formalités d'enregistrement

' Les topographies répondent aux mémes formalités
d’enregistrement que les droits de propriété industrielle traditionnels;
en République fédérale d’Allemagne, le propriétaire d'une topographie
devra donc la faire enregistrer aupres de I'Office allemand des brevets
(§ 3. Eq effet, seules les personnes ayant fait enregistrer leur
lupogrgphw aupres de cet organisme pourront se prévaloir de la
protection légale (§ 5 III); quiconque n’aura pas répondu a cette
obligation dans les deux ans suivant la premiére exploitation officielle
des topographies perdra toute possibilité d'obtenir une protection
(85 nol al 2),

' L"enregistremem comprend, entre autres, le formulaire
d’enregistrement correspondant, la présentation des documents
concernant I'identification et l'utilisation de la topographie en
(uestion ainsi que le paiement d'une taxe administrative unique de
500 - DM (environ 365% can.) (§ 311 et § 3 V).

L'Office des brevets vérifie si les documents d’enregistrement
sont complets et remplis correctement; il ne controle ni la qualité
de la personne souhaitant enregistrer, ni I'exactitude des faits notés
dans la demande, ni les traits caractéristiques de la topographie (§
1 ). Toutefois, chacun peut invoquer auprés de 1'Office la nor{-
<|‘uulification de la personne ayant procédé a l'enregistrement ou
I'absence d'un critére donnant droit & une protection de la
topographie. Toute contestation fondée peut entrainer la radiation
de I'enregistrement au registre (§ 7L et § 8 I).

2.4 Durée de protection

.La protection d'une topographie débute avec sa premieére
vxplo;tation industrielle ou avec la demande d’enregistrement aupreés
de I'Office allemand des brevets; c’est la date antérieure qui fait
autorité (§ 5 1). La protection arrive a échéance a la fin de la dixiéme
.'m.né(- de calendrier, I'année de début de la protection servant de
point de départ (§ 5 II). Si la protection n'a pas été mise a profit

'1. Office allemand des l)rcvcls: Zweibriickenstr. 12, D-8000 Munich 2. L'Office dispose
de renseignements plus précis concernant I'enregistrement des micropuces.
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dans les quinze ans suivant le premier enregistrement de la
topographie, elle disparait (§ 5 IV).

2.5 Effets

A 'instar de la législation allemande sur le droit d’auteur, cette
nouvelle protection légale comporte tout simplement I'interdiction
de reproduire ou d’exploiter la topographie en question (§ 6 I). Toute
infraction est sanctionnée, du point de vue civil, par une poursuite
en dommages et intéréts et en manquement aux obligations énoncées
par la loi (§ 9) et, du point de vue pénal, par une peine
d’emprisonnement pouvant atteindre un an ou une amende (§ 10).

Selon la loi, la simple possession ou I'emploi d'une topographie
par des tiers sont autorisés; seul l'avenir démontrera si cette
restriction est vraiment fondée et tournée vers la pratique.

En outre, les effets de ce régime de protection sont limités par
plusieurs exceptions (§ 6 III, nos 1 a 3). Ainsi, I'article 6 1I no 1
permet I'utilisation, a des fins non commerciales, c’est-a-dire sans
but lucratif, par le secteur privé d’une topographie privée”. En vertu
de I'article 6 II no 2, toutes les utilisations non commerciales d'une
topographie, c'est-a-dire analyse, enseignement et recherche, sont
tolérées.

De plus, l'exigence américaine de «material reciprocity» a
contraint le législateur allemand & incorporer dans la nouvelle loi
deux exceptions tirées du Semiconductor Chip Protection Act,
exceptions connues dans le droit américain mais étrangeres au droit
allemand.

Selon l'article 6 11 no 3, un tiers peut analyser une topographie
protégée et utiliser le résultat de son analyse pour fabriquer et
exploiter sa propre topographie; ce principe du «reverse engineering,
autorisé par le texte 17 U.S.C. § 906(a)(2), ne peut étre exercé qu’a
la condition que la nouvelle topographie présente des traits distinctifs
au sens de l'article 1 II (voir page 4) et ne soit donc pas une simple
reproduction de la topographie d’origine. Mais la loi américaine fait
déja preuve d'un manque de clarté a ce sujet et est I'objet d'une
controverse: selon quels critéres I'originalité du nouveau «mask work»
fabriqué selon le principe du «reverse engineering» doit-elle étre
jugée??

22. Telle était la motivation du projet de loi. Bundestagsdrucksache 11/454, p. 22.
23. Se référer 2 David LADD, David E. LEIBOWITZ, Bruce G. JOSEPH, Protection
for Semiconductor Chip Masks in the United States, Weiheim, 1986.
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Le renvoi peu clair et peu utile a la «simple» reproduction va
certainement entrainer en République fédérale d’Allemagne une
nouvelle discussion encore plus véhémente a ce sujet?!.

Le second principe de la loi américaine inséré dans le texte
allemand® porte sur le «innocent infringement»: en vertu de l'article
6 III, I'acquisition de bonne foi d'un semi-conducteur comprenant
une topographie protégée ne tombe pas sous le coup de I'interdiction
d'exploitation. Cependant, dés que l'acquéreur de bonne foi est au
courant ou devrait étre au courant que la topographie peut étre
protégée, il est tenu de verser au propriétaire de ladite topographie
un dédommagement pour toutes les exploitations commerciales a
venir.

2.6 Dispositions transitoires

Selon I'article 26, seules les topographies exploitées
commercialement pour la premiére fois depuis le ler novembre 1985
pourront bénéficier rétroactivement de la protection accordée par
la loi. Cependant, par principe, seules les infractions a cette loi
commises aprés son entrée en vigueur pourront étre prises en
considération®.

Ici, le législateur allemand semble étre plus restrictif et prudent
que son homologue américain: en effet, le Semiconductor Chip
Protection Act prévoit une protection fofale de toutes les puces
introduites sur le marché depuis le ler juillet 1983 (17 U.S.C. § 913(d),
no 1).

3. Problémes posés

Grosso modo, le législateur allemand a, avec la Lo: sur la
protection des semi-conducteurs, élaboré en peu de temps un réglement
pragmatique et ouvert aux développements futurs du marché des
puces. 'Mais cette course contre la montre a laissé certaines questions
sans réponse:

a) Comment déterminer les «traits distinctifs» d’une puce par
rapport aux simples reproductions? Ce probléme devrait donner lieu
a qpe}ques_discussions entre juristes et agents de brevets dans les
mois a venir.

'b) _Dans I'ensemble, cette loi ne peut se targuer d'étre
particulierement favorable aux étrangers. Son caractere

24. Se.rélcrcrg KOCH (note 18), Computer und Kechi 1987, cahier 2, p. 79.
Z") Soit ]7 U.S.C. § 907 et art. 24 de la loi japonaise.
26. j; référer & la motivation du projet de loi — Bundestagdrucksache 11/454, p.
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protectionniste a peu de chance d’inciter d'autres pays a renoncer
au principe fatal de la «material reciprocity» dans leurs
réglementations.

¢) La législation en vigueur renvoie expressément a la faculté
du fabricant de semi-conducteurs de se prévaloir des lois relatives
aux droits d’auteur et aux brevets, en plus des droits accordés par
la nouvelle loi2’. Malgré les risques de proces qui sont liés a cela,
nous ne saurions trop recommander aux fabricants canadiens de
mettre toutes les chances de leur coté en invoquant la protection
fournie par la législation sur les droits d’auteur et celle sur les brevets
ainsi que la protection fournie par la nouvelle loi*.

d) T est difficile d’évaluer la portée que la Loi sur la protection
des semi-conducteurs aura en pratique.

Le Semiconductor Chip Protection Act américain, réclamé a cor
et a cri, n'a pour le moment été l'objet d’aucun litige®. Il faut
maintenant attendre I'attitude des tribunaux allemands vis-a-vis la
Loi sur la protection des semi-conducteurs. Etant donné que certains
principes — comme par exemple le «reverse engineering» — sont
tout a fait étrangers au droit allemand, nous sommes en droit de
supposer que les premieres discussions juridiques ne vont pas tarder.

37. Selon le Bundestagsdrucksache 11/454, p. 13: «Pour les circuits intégrés, ... une
protection par brevet est par principe possible pour des inventions dans le domaine
des procédés de fabrication, des fonctions du circuit et aussi des structures des
semi-conducteurs. (...) Si elles répondent & des critéres particuliers et stricts, les
topographies des semi-conducteurs ainsi que les croquis destinés a la fabrication
de ces topographies peuvent bénéficier d'une protection de type droit d'auteur
en vertu de larticle 2, al. 1, no 7 de la Loi sur le droit d’auleurs. Certes, au
méme endroit, le législateur émet des réserves quant a la possibilité d une protection
par le droit d'auteur ou le brevet pour les cas particuliers en raison des exigences
trés hautes de ce type de protection. Seules les discussions juridiques et les décisions
prises par les tribunaux pourront dans l'avenir apporter une réponse a cette
question.

28. En ce qui concerne la discussion sur une protection par le droit d'auteur ou
le brevet pour les micropuces aux Etats-Unis, voir Oxman, «Intellectual Property
Protection and Integrated Circuit Masks», (1980) 20 Jur. J. 405; REDMOND,
«Industrial Design in High Technology — Legal Protection Considerationsy, (1980)
Pat. L. Ann. 790 COHEN SWARTZ, «Chip Protection at Least — Dial *M* for
Mask Worksy, (1984) 7 Copyright management 2.

29. Se référer 2 LAURIE, «The First Year Experience Under the Chip Protection
Acty. (1986) 20 The Computer Lawyer, Vol. 3, No 2, p. 115

Leégislation

De la constitqtionnalité de I’alinéa
7(b) de la Loi sur les marques de
commerce

Hug ues G. Richard*

Depuis que la Cour sy Préme du Canada dans 'arré >

c. Vapm.’ Canada Limited, 11977] 2 R.C.S. ]34.reetl /g(élz‘i[zloénacg(e{
Iinconstitutionnalité de 1 ~alinéa 7(e) de la Loi sur les marques de
commerce, SR.C., c. T-10- la constitutionnalité des alinéas (a) (h)
ot (C)’fu.t constamment mis € €n doute. Mentionnons 2 titre d’exem' le
lvsideaswns suivantes: pFotel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited [19p8Zi
1 C.F. 638, Seiko Time Canada Lid. c. Consumer Distributing Co
Ltd., (1980) 29 O.R. 2d) 221 et Banquet & Catering Supplies Renla.l
Ltd. c. Bench and Table Re ntal World Inc.,[1979] C.S. 1130.

Le juge Collier qui a €u a entendre I'affaire Asbj

015 & itho/Nortae Iystris L. & al., (1986) 8 .0, (3 341,
a egalemept décidé que 17 alinéa 7(b) de la Loi sur les marques de'
commerce était inconstituti ©nnel. Sa décision sur ce point fut toutéfois
renversée par la Cour d’apg2€l fédérale par jugement rapporté a [1987]
3 C.F. 544. C'est le juge MIacGuigan qui rendit la décision unan‘ime
delacour. Cet arrét, a cause de son importance pour ceux qui oeuvrent
devant la Cour fédérale du Canada en matiére de marques de
commerce, mérite qu'on e analyse les tenants et aboutissantsfafin
de se satisfaire ou non de < on fondement juridique.

Les faits pertinents 3 | “aspect constitutionnel de 'affaire Asbjorn
Horgard peuvent succincte ment se résumer de la facon suivante

L'appelante, une soci¢t € norvégienne, fabrique et vend des appats
pour la péche, principalen2ent utilisés pour des fins sportives, sous
la marque de commerce «STINGSILDA». Lesdits appats furent

f‘/{*uguc;s G. Richard, 1988, )
vocat, membre du bureau I_.EGER, ROBIC & RICHAR .
ASS OO Mokl O D/ROBIC, ROBIC &
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vendus au Canada depuis au moins 1970, mais la marque de commerce
n'est pas enregistrée au Canada. L’appelante a utilisé et utilise
toujours un emballage et une présentation distinctifs pour ces appats.

Par ailleurs, I'intimée, une corporation de Colombie-Britannique,
commenca a vendre ses appats au Canada en 1975, utilisant la marque
de commerce « NORSE-SILDA »; cette marque fut enregistrée le 22
octobre 1976. En premiére instance, l'appelante a demandé la
radiation dudit enregistrement et 1'émission d'une ordonnance
d'injonction fondée sur I'alinéa 7(b) de la Loi sur les marques de
commerce. Le juge Collier décida que I'intimée n'était pas la personne
ayant droit a l'enregistrement et ordonna la radiation de celui-ci.
I refusa par ailleurs d’émettre I'injonction sollicitée, déclarant que
I'alinéa 7(b) était ultra vires des pouvoirs du Parlement fédéral.

Devant la Cour d’appel, I'appelante conteste cette partie du
jugement du juge Collier par laquelle il déclarait ultra vires I'alinéa
7(b) et demande a la Cour d’appel d'émettre I'injonction originalement
sollicitée. Nous savons que le juge MacGuigan a donné raison a
I'appelante; il déclara T'alinéa 7(b) intra vires des pouvoirs du
Parlement et émit I'injonction sollicitée.

Essentiellement, le jugement du juge MacGuigan est fondé sur
son interprétation de la décision du juge Laskin dans [l'affaire
MacDonald c. Vapor Canada Ltd. La tache confiée au juge MacGuigan
n’était pas facile et I'une des raisons pour laquelle il en était ainsi,
vient du fait que le jugement du juge Laskin est en lui-méme
relativement nébuleux, pour ne pas dire tortueux.

Ceci étant dit, nous ne pouvons pas nous empécher d’exprimer
des réserves sérieuses quant au bien-fondé du jugement du juge
MacGuigan. Nous estimons qu'il n'a pas donné au jugement du juge
Laskin la suite logique a laquelle il fallait s’attendre. Nous ne sommes
pas en désaccord avec la démarche suivie par le juge MacGuigan,
mais le sommes avec les conclusions auxquelles il arrive. Nous
estimons que la conclusion logique de la démarche qu'il avait adoptée
aurait di étre de déclarer qu'en l'instance I'application de I'alinéa
7(b) était ultra vires des pouvoirs du Parlement fédéral. Dans les
quelques lignes qui vont suivre, nous tenterons d'expliquer les raisons
qui nous font voir ainsi les choses.

Dans la partie introductive de son jugement, le juge MacGuigan
reconnait qu'il faut regarder de prés la décision de la Cour supréme
dans V'affaire MacDonald c. Vapor afin de décider correctement du
litige en instance. Personne n'oserait étre en désaccord avec une
telle opinion.
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Dans la premiére partie de son jugement, le juge MacGuigan
cite d’importants passages de la décision du juge Laskin. Nous
reconnaissons que les passages cités sont-trés pertinents. Aprés cet
exercice, le juge MacGuigan fait I’analyse du jugement. Sa conclusion
est a 'effet suivant :

En somme, j'estime que si 1'on se reporte a I'arrét MacDonald,
'alinéa 7(b) reste dans les limites de la compétence conférée
au Parlement du Canada «dans la mesure ou I'on peut le
considérer comme un complément des SYSTEMES DE
REGLEMENTATION établis par le Parlement dans I'exercice
de sa compétence a I'égard des brevets, du droit d’auteur, des
marques de commerce et des noms commerciaux». (Les
majuscules sont de nous).

Nous sommes d’accord avec cette partie du jugement. Comme
le juge MacGuigan, nous estimons qu'il s’agit 1a d’une interprétation
raisonnable et logique du jugement de la Cour supréme du Canada.
Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'a relire le passage suivant
de la page 172 dudit jugement :

En T'espéce, j’en viens a la conclusion suivante. Ni I'article 7
dans son ensemble, ni I'alinéa (e) considéré seul ou en relation
avec larticle 53, n'est une loi fédérale valide relative a la
réglementation des échanges et du commerce ou une autre
rubrique de compétence fédérale. Il y a empiétement sur la
compétence législative provinciale dans la situation comme elle
se présente. Toutefois, 'article 7 comprend des dispositions
visant les fins de la loi fédérale dans la mesure ot 'on peut
les considérer comme un complément des SYSTEMES DE
REGLEMENTATION établis par le Parlement dans I'exercice
de sa compétence a I'égard des brevets, du droit d’auteur, des
marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas
de I'article 7 se limitaient a cela, ils seraient valides et, si I'alinéa
(e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en
'espéce, pouvait étre ainsi restreint, je serais certainement prét
a maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d’avis
(...), que l'alinéa (e) n'a plus d’objet a I'égard des brevets, du
droit d’auteur, des marques de commerce et des noms
commerciaux aprés que ces rubriques du pouvoir législatif ont
été appliquées aux alinéas précédents. (Les majuscules sont
de nous).

Il faut donc comprendre que la validité des alinéas de l'article
7 est conditionnelle et limitée aux situations o I'on peut considérer
ces alinéas comme un complément des SYSTEMES DE REGLEMEN-
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TATION établis par le Parlement dans I'exercice de sa compétence
a I'égard, entre autres, des marques de commerce. Dans le contexte
de V'affaire Asbjorn Horgard, seulela compétence du Parlement fédéral
en matiére de marques de commerce est pertinente.

Poussant son analyse plus loin, le juge MacGuigan définit a
la page 560 de son jugement le point litigieux tel qu'il le percoit :

Le point litigieux est le droit du Parlement de créer un recours
civil relativement a une marque de commerce qui n'est pas
déposée en vertu de la Loi.

En fait, afin de ne pas perdre de vue le jugement dans ’affaire
MacDonald c. Vapor, la question pourrait étre reformulée de la facon
suivante: Peut-on considérer les dispositions de 'alinéa 7(b) comme
un complément des SYSTEMES DE REGLEMENTATION établis
par le Parlement dans Vexercice de sa compétence a l'égard des
marques de commerce lorsque la marque de commerce, en liaison
avec laquelle les dispositions de ’alinéa 7(b) sont invoquées, est une
marque de commerce non enregistrée?

Nous répondons a cette interrogation par la négative; et voici
pourquoi. Une marque non enregistrée existe en vertu des
dispositions du droit civil au Québec et de la common law dans les
autres provinces. Sa naissance, sa subsistance et son extinction
dépendent du droit provincial applicable dans chaque province. Quant
a nous, une marque de commerce non enregistrée existe comple-
tement a 'extérieur du SYSTEME DE REGLEMENTATION établi
par le Parlement dans l'exercice de sa compétence a I'égard des
marques de commerce. Nous tenterons d’en faire la démonstration
en utilisant les arguments mémes du juge Laskin lorsque, traitant
de I'article 7, il conclut que cet article est exclu du SYSTEME DE
REGLEMENTATION prévu par la Lot sur les marques de commerce.

A 1a page 156 de son jugement, le juge Laskin écrit :

En I’absence d’organisme administratif pour controler
'observation des interdictions décrétées par I'article 7 (et sans
conclure que I'existence d'un tel organisme serait un facteur
important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien
trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournissent un
fondement incontestable & I'article 7 dans son ensemble ou a
I’alinéa (e) considéré isolément.

S'il est vrai que l'article 7 ne peut pas avoir un fondement
incontestable parce qu'il échappe au controle d’un organisme
administratif, nous pouvons conclure que le sort de I'article 7 ne
se comporterait pas davantage mieux s'il était 11é a une marque de
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(Ilm?me.rce non gnregistrée qui elle-méme échappe au contréle de
organisme administratif.

A la page 158 de son jugement, le juge Laskin écrit :

Il est évident, en l'espéce, que les méthodes malhonnétes ne
Sf)n’t pas soumises au controle d'un organisme administratif
federz}l et ne sont pas non plus expressément assujetties a une
sanction pénale par la loi qui les interdit.

Il est également évident que la naissance d’u

commerce non'enregistrée, que sa subsistance et sonnsx?ilsggl;g gg
sont pas soumises au controle d'un organisme administratif fédéral
et ne sont pas non plus expressément assujetties a une sanction
pvnale. Dans lq mesure ot 'alinéa 7(b), pour connaitre une ap;;licatio

ml\m vires, doit servir de complément du SYSTEME DE REGLEn-
MENTATION établi dans la Lot sur les marques de commerce, nous
voyons mal'commenl une marque de commerce non enregistrée ui
clle-méme echappe au SYSTEME DE REGLEMENTATION (ieqla
Im: peut servir z‘lrr‘amener I'alinéa 7(b) dans le giron d'un SYSTEME
Dla REGLEMENTATION. Une marque de commerce non enregiqltrée
¢tant de par sa nature a I'extérieur du SYSTEME DE REGLEMEN-

TATION, ne peut conférer a I'aliné i i
\ ; ut ¢ alinéa 7(b) cette di ¢ b
i o iy mension réglementée

Toujours a la méme page, le juge Laskin écrit :

Il est, z‘i_ mon avis, difficile de les (les méthodes malhonnétes)
concevoir dans les termes généraux mis de I'avant par l'imimée
et le procureur général du Canada devant cette Cour lorsque
la sanction reste sous tous rapports, y compris le préjudice
une affaire de caractére privé a débattre entre particuliers dans'
n'importe quelle petite ville ou ailleurs dans une province.

!En r_att'achant 'alinéa 7(b) 2 une marque non enregistrée, on
ne r’cussnalt pas non plus a transformer une affaire de carac'tére
privé en une affaire d’'intérét général. Une marque non enregist &
peut n’avoir été utilisée que dans une seule provincé dans ung éefﬁe
\A"nl‘le, .da.n§ un seu! v?llage. Tout droit découlant de 7cet u‘sage devr:
(‘:I(’ limité au territoire géographique ot cet usage a pu avoir cours
( ne marque non enregistrée, contrairement a celle qui l'est n.
hvncfx_cne pas des droits conférés par les articles 19, 20 ou \2é de
!n Lot sur les marques de commerce. Les droits qui 'Se rattachenf
4 une marque non enregistrée sont de caractére purement privé
«!«-I)attre enfre particuliers 1a ou le litige prend nais.sance pEn sa
rattachant a une marque non enregistrée, l'alinéa 7(b) n'a;c it
aucun aspect d'intérét général. oy
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Toujours a la méme page, le juge Laskin ajoute:

En fait, la base méme de 'alinéa (e) sur lequel se fonde I'analyse
qu’en fait I'intimée, c'est-a-dire qu’elle présuppose la présence
de deux ou plusieurs concurrents, élimine, 2 mon avis, I'aspect
général qui aurait existé si cette législation avait imposé les
mémes interdictions mais sous la surveillance d'une autorité
publique, indépendamment d'aucun grief immédiat de quelque
particulier a I'égard du préjudice subi ou appréhendé.

En liant son sort a une marque non enregistrée, I'alinéa 7(b)
n'impose aucune interdiction sous la surveillance d'une autorité
publique. Tout grief pouvant en découler existerait entre quelque
particulier a I'égard du préjudice subi ou appréhendé.

A la page 165, le juge Laskin écrit ce qui suit :

C’est en vain qu’'on cherche dans l'article 7, a plus forte raison
dans l'alinéa (e), un systéme de réglementation. L’application
en est laissée a l'initiative des particuliers, sans contrdle public
par un organisme qui surveillerait de facon permanente
I"application des réglements, ce qui donnerait au moins quelque
apparence de fondement a la prétention que I'alinéa (e) de
I'article 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada.

C'est également en vain qu'on cherchera dans 'application de
I'alinéa 7(b) liée & une marque de commerce non enregistrée un
SYSTEME DE REGLEMENTATION. L'application de 'alinéa 7(b),
toute liée qu'elle puisse étre a une marque de commerce non
enregistrée, est laissée a l'initiative des particuliers, sans controle
public par un organisme qui surveillerait de facon permanente
I'application des réglements, ce qui pourrait donner au moins quelque
apparence de fondement a la prétention que l'alinéa (b) de I'article
7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada.

Toujours a la méme page, le juge Laskin poursuit :

L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais I'éthique
des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires,
et, 4 mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition
seule et sans lien avec un systéme général régissant les relations
commerciales dépassant 'intérét local.

On doit reconnaitre que la disposition de I'alinéa 7(b), lorsque
liée & une marque de commerce non enregistrée, a comme objet le
commerce mais les questions d'éthique ne sont certes pas étrangéres
a la question en litige: quoi qu’il en soit, méme dans ce contexte,
l'alinéa 7(b) n’aurait aucun lien avec un systéme général régissant
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les relations commerciales dépassant l'intérét local.

Par la suite, le juge Laskin écrit :

Méme en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son
application pour action civile a l'instance des particuliers lui
donne un caractére local parce qu’elle vise, dans ses termes,
des concurrents locaux ou a I'intérieur d'une méme province
aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

Il en est de méme pour I'alinéa 7(b) lorsque lié & une marque
de commerce non enregistrée. Son application pour action civile &
I'instance des particuliers lui donne également un caractére local
parce que I'alinéa 7(b) vise dans ses termes, tout autant que I'alinéa
7(e), _des concurrents locaux ou a l'intérieur d’'une méme province
aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

. A la page 166 de son jugement, le juge Laskin ajoute ce qui
suil:

La Lot sur les marques de commerce et la Loi sur les brevels,
qui sont les pivots du systéme, se distinguent par des registres
publics et un controle administratif que ne prévoit aucunement
I'article 7.
[l s’agit la d’'une vérité incontestable. Cette vérité n'est
aucunement changée lorsque le sort de 'alinéa 7(b) est 1ié a celui
d’une marque de commerce non enregistrée.

A la page 167 du méme jugement, on peut lire ce qui suit :

Je crois qu'en l'espéce, on en arrive a fortiori a la méme
conclusion puisque non seulement I'article 7 ne vise pas
essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais
de plus il n’est pas relié a un organisme de surveillance rattaché
au systéme de controle public qui s’exerce sur les marques de
commerce. Parler de réglementation relative aux marques de
commerce comme d'un systéme pour prévenir la concurrence
déloyz}le et vouloir de la sorte faire tomber l'article 7 dans le
domaine de la compétence fédérale équivaut a remplacer
I'analyse par la nomenclature.

. Il nous est certes permis de dire que les dispositions de I'alinéa
7(b) en association avec une marque de commerce non enregistrée
ne visent pas essentiellement le commerce interprovincial ou
extérieur mais, de plus, qu'elles ne sont pas reliées a un organisme
de surveillance rattaché au systéme de contréle public qui s’exerce
sur les marques de commerce. Le contréle public qu'exerce le
Registraire des marques de commerce est limité aux marques de
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commerce enregistrées. De fait, le Registraire ignore 'existence des
marques de commerce non enregistrées. Comment pourrait-il méme
tenter d’exercer sur elles un controle quelconque?

Nous en revenons donc a notre point de départ ou le juge
MacGuigan avait reconnu que I'alinéa 7(b) resterait dans les limites
de la compétence conférée au Parlement du Canada dans la mesure
ot l'on peut considérer cet alinéa comme un complément des
SYSTEMES DE REGLEMENTATION établis par le Parlement dans
I'exercice de sa compétence a 'égard, entre autres, des marques de
commerce.

Or. le SYSTEME DE REGLEMENTATION établi par la Loi
sur les marques de commerce qui confére au Registraire des marques
de commerce le pouvoir de surveiller au Canada 'enregistrement
de marques de commerce ne permet au Registraire d'exercer une
surveillance qu'a 1'égard des marques inscrites a son registre. Il va
sans dire que les marques non enregistrées échappent a sa
surveillance. Seules les marques enregistrées sous la surveillance
du Registraire peuvent bénéficier des avantages conférés par les
articles 19, 20 et 22. Les marques de commerce enregistrées,
puisqu'elles ont subi avec succes les tests imposés par le SYSTEME
DE REGLEMENTATION, sont élevées a un niveau de reconnais-
sance nationale et, dans cette mesure seulement, peuvent bénéficier
des priviléges se rattachant 3 leur statut. Accorder 'équivalent des
avantages des articles 19, 20 et 22 a une marque non enregistrée
par la simple invocation de l'alinéa 7(b), nous semble contraire a
toute I’économie de la Loi sur les marques de commerce.

Nous concluons donc que, pour pouvoir étre considéré comme
d’application constitutionnelle, I'alinéa 7(b) doit au moins étre associé
4 une marque de commerce enregistrée, sans conclure pour autant
que cela soit nécessairement suffisant.

Nous croyons que le juge MacGuigan a pu perdre de vue la ligne
directrice du jugement du juge Laskin, a savoir, le SYSTEME DE
REGLEMENTATION. C'est ainsi qu'avant de conclure a la
constitutionnalité de l'alinéa 7(b), le juge MacGuigan a écrit a la

page 561 de son jugement:
In paragraph 7(b), Parliament has chosen to protect the goodwill
associated with trade marks. In this way, as Chief-Justice
Laskin put it, it « rounds out» the STATUTORY schemes of
protection of all trade marks. (Les majuscules sont de nous).

Or, ce n'est pas tout a fait ce qu’a formulé le juge Laskin. Ce
qu'a dit le juge Laskin 3 la page 172 de son jugement est ce qui
suit :
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Section 7 is, however, nourish i

. , : ed for federal legislative pur

in so fgr as it may pe said to round out REGULATORYZch‘::x?::
prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power

in relation to patents, copyrigh
¢ : ghts, trade marks and
(Les majuscules sont de nous). G

Ce n’est qu’en omettant de retenir le mot REGULATORY pour

le substituer par 'expression STATUT ;
S OR :
a pu conclure comme il I'a fait. Y que le juge MacGuigan

Il est également i i

S possible que cette interprétation du j
i f : : ‘ : _ u juge
]\Yll([?Ulgan vienne d’'un paralléle trés étroit qu'il fait entre laJ L%i
sur les marques de commerce et 1a Loi sur le dvoit d 'auteur. Ce paralléle

il I'a établi de facon non équi %
Ta ‘ quivoque a la page 561 j
Ainsi, on peut y lire ce qui suit : e R

C!om_me I'a démontré I'historique du juge en chef Laskin dan
I'arrét M'a('Donald précité, la Loi canadienne a trz;ditionnell:
ment visé la protection des marques non déposées aussi bien
que c?lle des marques déposées, ce en quoi elle %; compare ?
la Lot sur le giroil d’auteur (S.R.C. 1970, chap. 6-30) dlzmt la
champ d a'pphcation dépasse le droit d’auteur enregi:t;’é Dane
les deux lois, le role de 'enregistrement est d'offrir des;ivaﬁta 9
en sus de ceux que fournit la common law. -

. pllinecsi:) éiciigidcilgt?'éttrt]; _d'accord avec une telle déclaration. C’est
roit trés bien établi qu'il n'existe aucun droi "aute
de common law. Le droit d’ i bt g
: auteur est un droit statutai i
totalement régi par la Loi s 1t d it
ur le droil d’auteur. Ceci a été irmé
: ¢ g : Uy, été confirm
par la Cour supréme du Canada dans Compo Company Ltd. c. Blui

Crest Music, [1980] 1 2 S b -
Scrivait: [ ] 1 R.C.S. 357, a la page 372, ou le juge Estey

]l?ie‘npt(;rr;iant a p~ne‘question fie la_Cour, Me Hughes, I'avocat de
d’auteuf glr{:s bl?n exposé la sﬂu.atign en disant que le droit
ey ne;s pzlisdregl par les principes de la responsabilité
o par le roit de propriété mais par un texte législatif.
e va pas a I'encontre des droits existants en matiére de
propriété et de conduite et ne reléve pas des droits et obligati
existant autr"efoi_s en common law. La Loi concernant lge d:c*m'i
d’auteur crée simplement des droits et obligations sel?)ln

Le parallele fait par le juge MacGuigan est donc mal fondé, mais
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Il est donc important de rappeler qu'une marque de commerce
n'est rien d’autre qu’'un bien intangible ou incorporel faisant partie
du patrimoine économique d'une personne physique ou morale. A
ce titre, le droit de propriété qu'exerce une telle personne sur ce
bien n'est pas différent du droit de propriété qu'elle exerce sur les
autres biens dont elle est la propriétaire. Ce droit de propriété est
régi par le droit applicable dans chaque province tel que cela est
prévu a l'article 92(13) de la Lot constitutionnelle de 1867.

Il n'est pas exclu toutefois que le Parlement fédéral puisse avoir
une juridiction en matiére de marques de commerce. En effet, par
le biais de l'article 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, le
Parlement fédéral a, a l'intérieur de certaines limites, le droit de
légiférer en matiére de marques de commerce.

Ces limites sont relativement mal définies; elles s'interprétent
d'une série d'arréts rendus par le Conseil Privé et par la Cour supréme
du Canada. 1l semble découler de I'arrét MacDonald c. Vapor qu'il
existe deux catégories de législation que le Parlement fédéral peut
adopter en vertu de l'article 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Une catégorie serait certainement constitutionnelle, I'autre le serait
peut-étre.

La premiére vise le cas ot la Loi prévoit une réglementation
appliquée par une autorité publique sur des échanges interprovin-
ciaux ou internationaux. La deuxiéme, le cas ou la Loi prévoit une
réglementation applicable par une autorité publique sur la poursuite
d’activités commerciales dans tout le Canada.

Quel que soit le type de législation, il existe un dénominateur
commun, & savoir, que la Loi doit prévoir une réglementation par
une autorité publique. Or, dans la mesure ou l'article 7 de la Lot
sur les marques de commerce n’est pas assujetti a cette réglementation,
il fut décidé que cet article ne pouvait pas en soi étre considéré
comme constitutionnel. Afin qu'il puisse avoir une application
constitutionnelle, 1a Cour supréme du Canada, par I'intermédiaire
du juge Laskin, a indiqué qu'il fallait que cet article trouve des appuis
dans des domaines ot le Parlement fédéral avait compétence. Or,
le domaine des marques de commerce n’est pas comme tel un domaine
ot le Parlement fédéral a compétence. Le Parlement fédéral a
compétence pour légiférer en matiére de réglementation des échanges
et du commerce. Il faut donc, pour que les dispositions des alinéas
de larticle 7 aient une application constitutionnelle, qu’elles
s’appuient non pas sur une marque de commerce, mais sur une
marque de commerce inscrite dans le SYSTEME DE REGLEMEN-
TATION prévu a la Loi. Or, seules les marques de commerce
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cnregistrées aupres du Bureau du Registraire des marques de
commerce ont cette qualité.

‘ C (r‘st pour ces raisons que nous croyons que la décision de la
Cour d appe] fé{iérale dans l'affaire Asbjorn Horgard n'a pas mis
lin aux discussions et litiges entourant la constitutionnalité de
I'alinéa 7(b) de la Loi sur les marques de commerce.




