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La protection des indications
géographiques et des appellations
d’origine: un apercu des cadres
législatifs national et international

A. David Morrow
Annie Robitaille

La protection des indications géographiques ayant fait I'objet de
dispositions particulieres a l'intérieur de I'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) et des négociations de I'Uruguay Round en
ce qui concerne plus particulierement le volel propriété industrielle
du General Agreoment on Tarifls and Trade (G.AT.T.), il convient
d'étudier le régime de protection légale conféré aux indications géo-
graphiques tant sur le plan national qu'international.

Plus particulierement, le présent article propose d'étudier de
fagon succincte:

1} les notions d'indications geéographiques et d'appellations
dorigine;

11} le cadre canadien de protection légale conféré aux indica-
tions géographiques et aux appellations d'origine;
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111} les principales conventions internationales multilaterales
traitant des notions d'indications géographiques et d'appel-
lations d'origine;

1V) le cadre communautaive (CEE) de protection conféré aux
indications geographiques et aux appellations d'origine;

V) un apergu de la jurisprudence étrangere en la matiere,

Section I-  Les notions d'indications géographiques et
d'appellations d'origine

Aussi haut qu'on remonte dans I'histoire, y compris dans l'an-
tiquité classique, un certain nombre de produits aux natures les
plus diverses ont acquis des lettres de noblesse des lors qu'ils
portaient le nom géographique de la région dont ils provenaient.
I pouvait s'agir de minéraux (le marbre), d'objets d'art (bronze
ou terre cuite)..), de tissu (soie), de parfums (encens...), de
produits agricoles (micl...). Bien entendu les vins, ocuvres d’'un
milicu et d'un sovoir-faire particuliers, furent aussi et de tout
temps désignés du nom de leur terroir ou du centre qui en était
le lieu d'expedition. Cette dénomination, véritable authentifica-
tion dorigine, constituait en méme temps ct d'une maniere
implicite, un sceau de garantie, Ces produits acquirent vite une
bonification des prix de vente par rapport & d'autres venus
d'ailleurs sinon de partout et totalement anonymes. !

Cet extrait d’un ouvrage de I'Institut National des Appetlations
d'Origine illustre Iimportance que revetent les indications géogra-
phiques et les appeliations d'origine. Quil suffise de penser a la
réputation rattachée aux vins et fromages dappellations d'origine
controlée frangaises, nux cignres de La Havane, au caviar russe et au
scotch-whisky, par exemple, pour saisir toul ce quévoque le nom de
ces indications géographigues et appellations d'origine dans l'esprit
des gens.

Aussi existe-t-il plusieurs définitions de l'expression «indication
géographiques. Certains considerent que I'indication géographique
apporte a un produit ou un service une indication quant a l'origine
seulement de ce produit ou de ce service, alors que d'autres con-
sidérent que lindication géographique comprend non seulement lori-
gine de la région géographique de ce produit ou de ce service, mais

1 INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS [YORIGINE DES VINS ET
EAUX-DE-VIE. Lappellation d'orgine controlée, ouveage prépant i l'occasion
du cinquant ire de la naisss de cot organis fondé en 1905, Paris, p. 11

La protection des indications géographiques 315

cgalement les facteurs naturels et humains (conditions de produc-
lion) caractéristiques a cette région géographigue.

Pour les fins de notre analyse, nous retiendrons comme défini-
tion de l'indication géographigue, la premiére, c'est-i-dire l'indication
de provenance d'un produit ou d'un service, sauf lorsque autrement
spécifié ci-apres a la scction 11, Nous recourrons a l'expression
«uppellation d'origine» pour désigner l'indication géographique com-
prenant non seulement l'origine de la région geograpbique d'un
produit, mais également les facteurs naturels et humains (conditions
de production) caractéristiques a cetle région geographigue.

Section 1I- Le cadre canadien de protection légale conféré
aux indications géographiques et aux
appellations d'origine

Nous aborderons successivement les infractions de nature
pénale, les infractions pouvant faire I'objet de poursuites civiles et la
jurisprudence canadicnne.

A) Infractions de nature penale
a) Le Code criminel (L.R.C. (1983), ch. C-dt)
L'article 408 du Code criminel du Canada prévoit:

408. [Substitution] Commet une infraction quiconque, avec
I'intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne,
déterminée ou non, selon Je cas:

a) passe d'autres marchandises ou services pour et contre les
marchandises et services qui onl ét¢ commandés ou requis;

b) utilise, & l'égard de marchandises ou services, une désigna-
tion qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne;

(i) soit 1a nature, ln qualité, la quantite ou fa composition,
(ii) soit l'origine géographique,

(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de reali-
sation,

de ces marchandises ou services.

En vertu de l'article 412 du Code criminel, quicongue commel
une infraction visée par Varticle 408 est coupable soit d'un acte
criminel et est passible d'un emprisonnement maximul de deux ans,
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de ¢ing ans, ou I'une de ces peines et par, procédure sommaire, une
amende maximale de vingt-cing mille dollars et un emprisonnement.
maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Les procédures eriminelles intentées en vertu de I'une quelcon-
que des lois énumérées plus avant sont rares. Cependant, les auto-
rités fédérales responsables de l'étiquetage de différentes sortes de
produits, sautorisant des dispositions de I'une ou 'autre de ces lois,
définissent et publient des lignes directrices pour 'étiguetage de ces
produits et afin de s'assurer que I'on se conforme a ces lignes direc-
trices. A titre d'exemple, les lignes direetrices émises par les autorités
fédérales pour I'étiquetage des vins ont requis, depuis les années
1950, qu'une visibilité équivalente soit accordée au mot scanadiens
(«Canadians) sur I'étiquelte des vins produits par des viticulteurs
canadiens faisant référence a des appellations d'origine étrangires
telles champagne ou sherry. Les autorités fedérales sont, de plus,
disposées a prendre les mesures pour requérir que l'on se conforme a
ces lignes directrices,

B) Infractions pouvant faire l'objet de poursuites civiles

a) La Lot sur les marques de commerce (L.R.C, (1985), ch, T-13)

1) L'enregistrement des indications géographiques et des
appellations d'origine a titre de margues de commerce

En vertu de T'article 12 (1) b) de la Loi sur les marques de
commerce, une marque de commerce est enregistrable sauf si sous
forme graphique, ecrite ou sonore;

b) elle donne une description claire ou donne une description
fausse et trompeuse, en lungue frangaise ou anglaise, de la
nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison
avec lesquels elle est employée, ou a l'égard desquels on projette
de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des
personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces mar-
chandises ou services.

Une marque de commerce qui n'est que fausse par opposition &
fausse el trompeuse a I'égard du lieu d'origine des marchandises ou
services en linison avee lesquels elle est utilisée est enregistrable. A
titre d'exemple, la marque de commerce POLE NORD pour des
bananes serait enregistrable car, bien qu'clle représente faussement
le lieu d'origine de ces marchandises, ni le vendeur ni 'acheteur de
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celles-ci ne concluraient qu'elles proviennent de l'endroit nommé, a
savoir le Pole Nord?,

Une marque de commerce gui n'est pos enregistrable en raison
de l'ulinéa (1) b) de 'article 12 de la loi peut cependant étre enregis-
Lrie si les conditions de I'alinéa (2) sont rencontrées, & savoir:

|...] elle a été employée au Canada par le requérant ou son
prédécesseur en titre de fagon @ étre devenue distinctive @ la
date de la production d'une demande d'enregistrement la con-
vernant,

1) L'enregistrement des indications geographiques et des
appellations d'origine i titre de murques de certification

En vertu de l'article 25 de la Lot sur les marques de commerce:

25, Une marque de certitication descriptive du lieu d'origine des
marchandises ou services et ne eréant aucune confusion avec
une margue de commerce déposée, est enregistrable si le re-
quérant est 'autorité administrative d'un pays, d'un Etat, d'une
province ou d'une municipalité comprenant la région indiguée
par la marque ou en faisant partie, ou est une association
commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle
région. Toutefois, le propriétaire d'une marque déposée aux
termes du présent article doit en permettre 'emploi en haison
avee toute marchandise produite, ou Lout service exécute, dans
la région que désigne la marque.

Le= marques de certification peuvent duns certains cas s‘avérer
une protection efficace et ont, a ce ttre, fait recemment 'objet de
discussions lors d'un symposium organisé par 'Organisation mon-
diale de propriété intellectuelle (World Intellectual Property Organi-
sation (WIPO)Y.

A titre d'exemple, il serail possible d’enregistrer comme
marqgues de certification des appellations d'origine telles NIAGARA
pour des vins, ROQUEFORT pour des fromages et QUEBEC pour du
sirop d'érable,

2 H.G. FOX, The Canadicn Low of Trade Marks and Unfair Competition, 3¢
adition, Toranto, Ed. Carswell, 1972, p. 93 et 94,

4 Symp an the Inter ! Pritvetion of Gengraphical Indications, organise
par The World [ntellectual Property Organization t(WIPO) en coopération avee
le ministire deo I'lndustrie ot de UEnergio du Portugal, tenu o Madeiva, au
Portugal, en date des 13 et 14 octobire 1063
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Plusieurs autorités responsables des appellations d'origine sont
cependant réticentes i recourir @ l'enregistrement de marques de
certification afin de protéger les appellations d'origine pour lesquelles
elles sont responsables. Ces autorités ne souhaitent pas soumettre
les appellations d'origine aux limitations et exigences de procédure
(telles les notions de caractere distinetif, d'emploi obligatoire et de
renouvellement) édictées par les différentes 1égislations nationales
en matiére de marques de commerce (incluant les margues de certi-
fication). Selon plusicurs de ces autorités, les appellations d'origine
devraient étre protégées tant et aussi longtemps qu'elles conservent
leur statut d’appellation d'origine a I'intérieur de leur pays d'origine.
Tel que nous le verrons plus loin & la Section 111 D), ce point de vue
a é1é codifié b l'intérieur du volet AD.P.1C. du G.AT.T. ainsi que
dans la nouvelle législation canadienne portant sur la mise en ceuvre
de cet accord.

iii) Les indicutions géographigues et les appellations dorigine en
tant que margues interdites

En vertu des articles 10 et 11 de la Lot sur les marques de
commerce:

10. Si une margue, en raison d'une pratique commerciale ordi-
naire et authentique, devient reconnue au Canada comme dési-
gnant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou
services, nul ne peut I'adopter comme marque de commerce en
liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la méme
catégorie geneérale, ou 'employer d'une maniere susceptible
d'induire en erreur. et nul ne peut ainsi adopter ou employer
une marque dont la ressemblance avec la marque en question
est telle qu'on pourrait vraisemblabl t les confondre,

11. Nul ne peut employer relativement a une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque adoptée con-
trairement a l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement
al'article 13 ou 14 de la Lot sur la concurrence déloyale, chapitre
274 des Statuts révisés du Canada de 1952,

Lakl

A titre d'exemple, il serait pr 1ent impossible denregis-
trer comme margue de commerce COLOGNAC pour du brandy (parce
que trop similaire a l'appellution d'origine controlée [rangaise
COGNAC), BEAUJOLIS pour du vin (parce que trop similaire a
I'appellation d'origine controlée frangaize BEAUJOLAIS) ou CRO-
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QUEFORT pour du fromage (parce que trop similaire a l'appellation
d'origine contrélée frangaise ROQUEFORT).

iv) Les recours en vertu de 'article 7 de la Loi sur les marques
de commerce

En vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce:
7. Nul ne peut:
[...]

b) appeler I'attention du public sur ses marchandises, ses ser-
vices ou son entreprise de maniére & causer ou & vraisemblable-
ment causer de la confusion au Canada. lorsqu'il a commencé a
y appeler ainsi 'attention, entre ses marchandises, ses services
ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui
sont commandés ou demanddés;

d) utiliser, en liaison avee des marchandises ou services, une
désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature
a tromper le public en ce qui regarde:

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou
composition,

(i1) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécu-
tion.

Cet article est en guelque sorte une codification du délit de
«passing offe, reconnu en common law. Il n'est pas de notre intention
de nous attarder ici au recours de «pussing offs, qu'il suffise de
mentionner que larticle 7 sapplique aux indications géographiques
ot aux appellations d'origine et qu'en vertu de l'article 53.2 de la Loi
le tribunal qui entend le litige peut rendre toute ordonnance répara-
trice, incluant l'octroi de dommages ou des profits illégaux de méme
(u'une injonction.

b La Lot sur la concurrence

En vertu de I'article 36 de la Lot sur la concurrence, précitée,
loute personne gui a subi une perte ou des dommages par la suite
('un comportement allant a 'encontre notamment de 'article 52 de
cotte méme loi peut, devant tout tribunal compétent, réclamer ct




322 Les Cahiers de propriété intellectuelle

pecouvrer de la personne qui a eu un tel comportement une somme
égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue
avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal
peut fixer et qui n'excide pas Je cotit total, pour ¢lle, de toute enquéte
relative i Vaffaire et des procédures engogées en vertu de cet article.

¢) Ledroil commun

Les recours de droit commun sont divisés selon qu'il s'agisse des
provinces de common law ou de la province de Québec, En ce qui
concerne les provinces de common law, nous retrouvons bien entendu
le recours de «passing offe.

Quant au Québex, le recours est celui fondé sur article 1457 du
(ode Civil du Québec (anciennement Tarticle 1053 du Code Civil du
Bas-Canada), soit la concurrence déloyale basée sur la responsabilité
civile délictuelle.

d) Autres

L'Ontario posséde un systeme non juridique de protection des
appellations d'erigine pour les vins par le biais du «Vintner's Quality
Alliances. 11 s'agit essentiellement d'un systéme volontaine mais qui
compte sur le support de la Régie des alcools de I'Ontario. En vertu
de la Loi sur le contenu du vin (RS.0., ch. W-9), le gouvernement de
I'Ontario a le pouvoeir de créer, par le biais d'un réglement, un systeme
légal d'appellations d'origine, ce qui n'a touteflois pas encore été fait.
Ce systeme ne protége cependant que les ving provenant de I'Ontario.

Du coté de la Colombie-Britannigue, il existe un systeme pra-
tiquement identique a celui de I'Ontario, En effet, cette province
possede également un systeme de protection des appellations d'erigi-
ne par le biais du sVintner's Quality Alliances.

Le Wine Act de la Colombie-Britannique autorise |'établis-
sement du «British Columbia Wine Institutes, lequel est autorisé a
établir des standards pour le controle de la qualité des vins. 1| sagit
esasentiellement d'un systéme volontaire par lequel un fabricant est
autorisé a utiliser le symbole VQA (qui signifie «Vintner's Quality
Alliances), si certains standards sont respectes.

Lutilisation du symbole VQA par une personne qui ne respecte
pas ces critéres constitue une infraction en vertu du Wine Act de la
Colombie-Britannigue et peut ¢galement constituer une contrefagon
d'une marque de certification. Tout comme I'Ontario, ce systéme ne
protéege que les vins provenant de la Colombie-Britannique.
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En plus de la législation mentionnée précédemment, il existe
dans chague province des lois et/ou roglements réglementant les
pratiques du commerce pour ln protection des consommateurs. Ces
Jois possident un libellé trés large prohibant toute publicité trom-
peuse et pourraient, de prime abord, §'appliquer a la protection de
produits et services faisant référence a des indications géographiques
ou it des appellations d'origine. Bien que nous n‘ayons pas analysé
chacune des dispositions pour 'ensemble des provinces du Canada,
nous sommes d'avis que la presque totalité de ces dispositions, pour
ne pas dire la totalité, sont de nature pénale et nécessitent une
condamnation par voie de procédure sommaire, ce qui cst sans doute
|2 raison pour laquelle ces lois sont peu utilisées,

Tel que nous le verrons ci-aprés, les recours offerts par la Loi
fidérale sur les marques de commerce et les lois provinciales ont
donné licu & une jurisprudence intéressante en la matiere,

() Jurisprudence canadienne

Les tribunaux canadiens se sont pencheés, a plusieurs reprises,
<ur les notions d'indications géographiques et d'appellations d'origi-
ne,

Plus particulierement, duns Vaffaire Chateau-Gat Wines Lim-
ited ¢. Institut Netional des Appellations d'Originet, U'Institut Natio-
nal des Appellations d'Origine (ci-apres désigné «L.N.A 0.#), qui est
une agence du gouvernement frangais it qui incombe la responsubilité
de la définition notamment des vins d'appellation d'origine controlée,
e leurs conditions de production et de leur protection, tant en France
qu'a l'étranger, s'était joint A un groupe de producteurs frangais de
champagne dans une action intentée a l'encontre de Chateau-Gai
Wines Limited, une compagnic canadienne fabriquant et commer-
cialisant un vin mousseux appelé «Champagne Canadien», L'action
fut intentée devant la Cour supéricure du Québec et portée en appel
devant la Cour d'appel du Québec, puis devant la Cour supréme du
Canada. Les demandeurs curent gain de cause devant wus les
niveaux de juridiction,

L'action éLait basée sur un traité commercial entre le Canada
1 la France, mis en vigueur au Canada par la Loi sur l'Arrangement
commercial Canada-Frances, En vertu de l'article 11 de ce traité,
chacune des parties contractantes g'engngeait it assurer sur son

. Chiteau-Gai Winey Limited c. Institul National des Appellations d'Origene,
(1974) 14 CPR. (2d) L.
Lot sur UAreangement commereia! Canada-France, 193, 1932.33 (Can), <. 31
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territoire le respect des appellations de lieu d'origine des produits
vinicoles, agricoles ou autres de autre partie qui avaient été enre-
gistrées par celte derniére par les services compétents de I'autre
partie. Toujours selon ce traité, les appellations d'origine controlée
frangaises pour les vins incluant l'appellation dorigine controlée
schampagnes avaient été enregistrées au Bureau canadien des
margues de commerce.

Aussi, tant la Cour supérieure du Québee que la Cour d'appel
du Québec et la Cour supréme du Canada furent d'opinion que
Chiteau-Gai Wines Limited avait contrevenu a la Lot sur 'Arrange-
ment commercial Canada-France en vendant le soi-disant «Cham-
pagne Canadiens,

Le traite commercial entre le Canada et la France fut abrogé en
1978 par le gouver t dien, suite aux pressions exercées par
les producteurs de vin canadiens. La Société des nleools du Québec
continue cependant de respecter les appellutions d'origine controlée
frangaises et refuse, encore aujourd’hui, de vendre des produits
canadiens faisant référence o des appellations d'origine controlée
francaises, dont le «Champagne Canadiens.

Ayant remporté au Quéebec leur action a 'encontre de Chateau-
Gai Wines Limited, I'LN.A.O. ainsi qu'un groupe de producteurs
frangais de champagne intentérent une action devant la Cour su-
préme d'Ontario a l'encontre d'un groupe de compagnies ontariennes
offrant en vente le soi-disant «Champagne Canadiens. Lorsque 'ac-
tion se rendit & proces, elle était basée essentiellement sur le recours
de «passing offs de common law, le traité commercial entre le Canada
et la France ayant été depuis abrogé. Les demandeurs furent
déboutes en premiere instancet. La Cour supréme d'Ontario fut d'avis
que l'emploi de I'expression «Champagne Canadiens (lequel emploi
remontait aux années 1920) n'induisait pas le public en erreur. La
Cour fut d'avis que cette expression ne pouvait étre confondue ni
méme comparée avee le champagne provenant de France. La Cour
fut également d'avis que la Lot sur U'Arrangement commercial Ca-
nada-France de 1933 n'était pas inconstitutionnelle et avait été
enfreinte par les défendeurs. Cependant, ladite loi ayant été abrogée,
elle ne pouvait désormais justifier l'octroi d'une injonetion.

La décision de premiere instance fut confirmée par la Cour
d'appel d'Ontario” et permission d'en appeler a la Cour supréme du

6, Insntut National des Appeilations d'Orine ot al ¢. Andres Wines Ltd ot al,
(1987) 16 C.P R, (31) 385,
T, A1990) 50 C.PR. (3d) 279,

-

La protection des indications geographiq 325

Canada fut refusée. La Cour dappel d'Ontario fut davis gue le
«Champagne Canadiens avait acquis au fil des ans une réputation et
un achalandage qui lui étaient propres et ne pouvait ainsi étre
confondu avee le champagne d'origine frangaise (la réputation du
champagne canadien s'élant développée en partie en raison du délai
pris par les demandeurs pour intenter leur action).

Les indications géographiques ont, par ailleurs, fait I'objet de
plusieurs décisions dans le cadre de procédures d'opposition menées
en vertu de la Lot sur les margues de commerce. Dans 'affaire
INAO. ¢. Bright & Co., Ltd® la marque de commerce ENTRE
DEUX LACS fut jugée non distinctive de 'appellation dorigine
controlée francaise ENTRE-DEUX-MERS.

Dans V'affaire Bright & Co, Ltd. ¢. ILN.A.O9, la division de
premiere instance de la Cour fédérale du Canada fut d'avis que la
marque de commerce BRIGHTS FRENCH HOUSE, pour des
mélanges de vins frangais, canndiens et d'autres origines, donnait
une description fausse et trompeuse d’un vin qui n'était pas d'origine
100 % frangaise.

Dans Vaffaire Der Stabilisierungsfonds fur Wein c. Andres
Wines Limited'?, la Commission des oppositions jugea la marque de
commerce RHINEMEISTEIR non enregistrable parce que donnant
une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité d'un
vin produit au Canada.

Dans l'affaire Beatrice/Hun!-Wesson Inc. ¢. Choco-Suisse,
Union des Fabricants Suisses de Chocolat?!, la Commission des
oppositions jugea la marque de commerce SWISS MISS clairement
descriptive ou faussement ¢l trompeusement descriptive d'un
meélange pour faire du chocolat chaud ou cacao, du fait que la Suisse
jouit d'une réputation pour le chocolat.

Dans l'affaire Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. ¢. Gillespies
& Co. Ltd, "2, la division de premiére instance de la Cour fédérale du

B Institur National des Appell dOrnigine ¢ Bright & Co, Led,, (1967) 14
C.P.R. (5d) 107.

9. Bright & Co, Ltd. ¢ Institur Natimal des Appetiotions d'Orgnine, (1986) 9
C.P.R. (3d) 239

10, Dvr Stabilisierungsfonds fier wern . Andres Wines Limeted, (19586 14 C.P.R.
(4d) 225,

11 Beatrice/Hunt-Wesson Inc. ¢ Choco-Suisse, Union des Fabricants Suisses de
Chocolat, (1993) 45 C.P.R (3d) 268,

12, Jordan & Ste-Michelle Cellars Led ¢ Giilozpies & Co. Lid (188616 C PR (dd)
34977
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Canada jugea que le mot TOSCANO n'était pas enregistrable par une

pagnie canadi oeuvrant dans la fabrication de vin, du fait
que TOSCANO est le nom actuel d'un vin italien provenant de la
région de Toscane.

A la lumiere de ce survol jurisprudentiel, il appert que les
tribunaux canadiens sont, en général, disposés i protéger les indica-
tions géographiques et appellations d'origine ayant acquis une répu-
tation au Canada a l'encontre de I'emploi ou de I'enregistrement de
marques de commerce semblables portant. @ confusion, utilisées par
des compagnies canadiennes, dans la mesure ou cet emploi ne re-
monte pas suflisamment loin dans le temps de fagon i prétendre que
ces marques de commerce ont depuis nequis une réputation qui leur
est propre,

Section ITI- Les principales conventions internationales
multilatérales traitant des notions d’indications
géographiques et dappellations d'origine

Nous aborderons successivement les cing conventions suivan-

A) la Convention de Paris pour la protection de la propriéte
intellectuelle du 20 mars 1883,

B) I'Arrangement de Madrid concernant la répression des in-
dications de provenance fausses ou fallacieuses du 14 jan-
vier 1891;

C) IArrangement de Lisbonne concernant la protection des

appellations d'origine et leur enregistrement international
du 31 octobre 1958:

D} le General Agreement on Tariffs and Trade (G.AT.T.) du 30
octobre 1847,

E) V'Accord de libre-echange nord-americain (ALENA) entré en
vigueur le 17 janvier 1994,
A) La Convention de Paris
La Convention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle du 20 mars 1883 a pour objet de protéger le plus uniformément

possible les droits de propriété industriclle de sorte que les pays
membres de la convention bénéficient de la méme protection et des
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mémes avantages que ceux conférés aux ressortissants nationaux de
chacun de ces paysts,

La Convention de Paris compte cent dix-neufl pays membres!,
dont le Canada, depuis le 12 juin 192555

Elle a pour objet la protection des brevets d'invention, des
modéles d'utilité, des dessins ou modéles industriels, des marques de
{abrique ou de commerce, des noms commerciaux et des indications
de provenance ou appellations dorigine, ainsi que la répression de la
concurrence déloyalels,

La propriété industrielle, au sens de la convention, «3'entend
dans son acception la plus large et s'applique non seulement a
lindustrie et au commerce proprement dits, mais également au
domaine des industries agricoles et extractives ¢t @ tous produits
{abriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac,
fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bieres, fleurs, farines»!7.

En vertu de la Convention de Paris, les pays auxquels s'applique
I convention s'engagent a assurer aux ressortissants des autres pays
auxquels s'applique également ln convention des recours légaux
appropriés pour réprimer efficacement, entre autres choses :

1) Tutilisation directe ou indirecte d'unc indication fausse ou
fallacieuse sur la provenance ou sur lidentité du produc-
teur, fabricant ou commergant!, et

2) la concurrence déloyale, lnquelle comprend notamment
«tous faits quelconques de nature a créer une confusion par
n'importe quel moyen avec 'établi i, les produits ou
I'activité industrielle ou commerciale d'un concurrents et
les allégations fausses, dans I'exercice du commerce, de

13 La Convention de Paris a été révisee o Bruxelles le 14 décembre 1900; i
Washington, le 2 juin 1011; i La Haye, Yo 6 novembre 19256, & Londres, le 2 juin
1034 (avec prise d'effet a partir du 1°7 aode 1958k & Lishonne, le 31 pctobre
1958 (avee prise d'effet b partie du 4 janvier 1962) ot o Stockholm, ke 14 juillet
1967,

14 Au 1 mars 10604,

15 LeCanada est )ié par les textes de Londres et Stockholm. A noter toutefais gue
le Canada est 1ié par le texte de Stockholm seulement en ce nui concerne les
dispositions dites administratives, par opposition & colles dites substantives
des articles 15 12,

16, Article premier, alinéa 1, de In Convention de Paris.

17 1d., alinéa 2

15, Id., articles 9 et 10, tels que modifiés lors de la Conférence de Lisbonne
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nature a discrediter I'établissement, les produits ou I'ac
tivite industrielle ou commercinle d'un concurrent.»!9

B) L'Arrangement de Madrid

L'Arrangement de Madrid concernant la répression des indica-
tions de provenance fausses ou fallacicuses du 14 avril 1891 a pour
objet de réprimer non seulement I'emploi d'indications fausses, mais
aussi l'emploi d'indications fallacieuses, c'est-a-dire d'indications
destinées i tromper ou & égarer le consor teur®,

[l compte trente-neuf pays membres?l. Le Canada n'a pas encore
adhcré a cet arrang t. L¢ Cunada considire actuellement Ia
possibilité d'y adhérer, mais nous en sommes a 'étape préliminaire
de I'étude.

En vertu de 'Arrangement de Madrid, les pays signataires
s'engagent «a prohiber l'emploi, relativement. a la vente, a l'étalage
ou @ l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractére de
publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des
produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures,
cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute
autre communication commerciale »22

Flus particulicrement, «les tribunaux de chague pays auront
décider quelles sont les appellations qui, & ruison de leur caractére
generique, échappent aux dispositions de larrangement 2 Les ap-
pellations régionales de provenance des produits vinicoles ne sont
cependant pas comprises dans cette réserve, cest-a-dire qu'elles ne
peuvent pas étre déclarées comme ayant acquis un caractere généri-
Qquet,

C) L’Arrangement de Lisbonne

La définition de Vappellation d'origine o été donnée pour la
premiére fois par I'Arrangement de Lisbonne concernant la protec-
tion des appellations d'origine et leur enregistrement international
du 31 octobre 195825

19, Id, urticles 10, 10 bus.

20, L'Arrangemont de Madrid a ete révise » Washington le 2 juin 1911; i La Haye,
le 6 novembre 1925; i Londres, le 2 juin 1834; a Lishonne, le 31 octobre 1958
et & Stockholm, be 14 juillot 1967,

21. Au M fevrier 1994,

22 Article 3 bis de 'Arrangement de Madrid.

23, Id., article 4,

24 lhid.

25, L'Arrangement de Lishonne o eté révisé i Stockholm le 14 Juillet 1967 e
amenddé en 1979,
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On entend par appellation d'origine, au sens du présent Ar-
rangement, la dénomination geéographique d'un pays, d'une
region ou d'une localité servant a désigner un produitl qui en est
originaire, et dont la qualité ou les caractéres sont dus exclu-
sivement ou essentiellement au milieu géographique, compre-
nunt les facteurs naturels et les facteurs humains. 2

L’Arrang t de Lisb compte dix-sept pays membres®,
I+ Canada n'y a pas encore adhéré,

(et arrangement a pour objet de protéger d'une maniere aussi
vllicace et uniforme que possible les appellations d'origine.

En vertu de I'article premier de I'Arrangement de Lisbonne, les
pnys auxquels il s'applique sont constitués a l'état d'Union particu-
liern: dans le cadre de I'Union pour la protection de la proprieteé
mdustrielle constituée en vertu de la Convention de Paris. lls s'en-
phgent i protéger, sur leurs territoires, selon les termes de 'arrange-
muent, «les appellations d'origine des produits des autres pays de
I'Union particuliére, r et protégées a ce titre dans le pays
d'origine et enregistrées au Bureau de I'Union pour la protection de
L propriété industrielles25,

La protection conférée aux appellations d'origine £'étend scontre
toute usurpation ou imitation, méme si l'origine veritable du produit
vt indiguée ou si 'appellation est employée en traduction ou accam-
pagnée d'expressions telles que sgenres, stitres, «fagons, simitations
ou similairess=,

«Une appellation admise a la protection dans un des pays de
'Union particuliére, suivant la procédure prévue i l'article 5,
n'y pourra étre considérée comme devenue générique, aussi
longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origi-
ne dans le pays dorigines%,

La procédure prévue a l'article 5 de l'arrangement est celle
concernant l'enregistrement international des appellations d'origine
et de leur notification aux divers pays membres,

. Article 2.1 de 'Arrangement de Lishonne,
. Au mois de décembre 1993,
Article Premier de FArrangement de Lishonne,
Article 3 de I'Arvangement de Lishonne,
Id., article 6.

BBESR
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D) Le General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)

Les négociations multilatérales de |'Uruguay Round entreprises
en vertu du General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) ont.
mené a la signature, le 15 avril 1994, de 'Accord établissant 1'Orga-
nisation diale du c ce (O.M.C.). En vertu de cet accord,
chacun des pays signataires s'est engagé a adopter une législation
donnant effet aux dispositions de I'accord. Au Canada, cette législa-
tion fut introduite par le projet de loi C-57, adopté et entériné par le
Parlement du Canada le 1+ janvier 199531,

L'un des sujets traités par 'Organisation mondiale du com-
merce est celui portant sur les aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au ce (volet A.D.P.IC. ou TRLPS.
selon son abréviation anglaise (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights)), faisant I'objet d'un accord distinet.

La section 3 du volet A.D.P.1.C. consacrée aux indications géo-
graphiques est & l'origine de I'émergence de droit nouveau au Canada
et dans d'autres pays. Au Canada. ce droit nouveau entrera en
vigueur le 1+ janvier 1996,

En vertu du volet A.D.P.I.C., on entend par «indications géogra-
phiquess:

[...] des indications qui servent & identifier un produit comme
€tant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou
localité de ce territoire, dans les cas ot une qualité, réputation
ou autre caractéristique déterminée du produit peut étre at-
tribuée essentiellement & cette origine géographique 32

Le volet AD.P.LC. oblige les membres 4 prévoir les moyens
juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empécher I'utili-
sation ou l'enregistrement, a titre de marque de commerce, de tout
moyen qui induit le public en erreur quant a l'origine géographique
du produit. Concernant les vins et spiritueux, les moyens juridiques
doivent permettre aux parties intéressées d'empécher Iutilisation
d'une indication géographique méme dans les cas od la véritable
origine du produit est indiquée ou dans ceux ou l'indication géogra-
phique est employée en traduction ou pagnée d'expressi
telles que sgenres, stypes, sstyles, «imitations ou autres,

3L Lot portant mise en euvre de {'Acoord instis 1Org ton diale du
commerce, Premie trente-cinquieme législature, 42-43 Elizabeth 11,
1994,

32, Article 22, paragraphe 1 du volet A.D.PLC.
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Plusieurs exceptions a ces régles sont cependant prévues a
l'intérieur méme du volet A.D.P.L.C,, soit:

1) Les membres ne sont pas requis d'empécher P'usage d'une
indication géographigue sur leur territoire, si cette indica-
tion géographique a été utilisée, soit de maniére continue
pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994, soit de
bonne foi avant cette date™,

2) Dans le cas ol une marque de commerce a été déposée ou
enregistrée de bonne foi, ou dans les cas ou les droits & une
marque de commerce ont été acquis par un usage de bonne
foi avant l'entrée en vigueur de la loi ou avant que l'indica-
tion géographique ne soit protégée dans son pays d'origine,
la recevabilité ou la validité de Penregistrement ou le droit
de fairce usoge d'une marque de commerce ne seront
préjugesH,

3) Il n'est exige d’aucun membre qu'il protege une indication
identique au terme usuel employé dans le langage courant
comme nom commun de produits ou services sur le territoire
de ce membre ou encore qu'il protége une indication géogra-
phique de tout autre membre pour les produits de la vigne
dont l'indication pertinente est identique au nom usuel
d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce mem-
bre a la date d’entrée en vigueur de 'nccord sur 'O.M.C.%

4) Les membres peuvent disposer gue toute demande formulée
au titre de la section 3 au sujet de 'usage ou de 'enregistre-
ment d'une marque de commerce soit présentée dans un
délai de cing ans aprés gue l'usoge préjudiciable de Uindica-
tion protégée soit devenu genéralement connu de ce membre
ou apres la date d'enregistrement de la marque de com-
merce dans ce pays membre, a condition que la marque ait
€té publiée a cette date, si celle-ci est antérieure i la date a
laquelle Yusage préjudiciable est devenu généralement
connu de ce membre, & condition que Tindication géogra-
phique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foid,

H) La section 3 ne préjuge en rien le droit de toute personne
d'utiliser au cours d'opérations commerciales, son nom ou

95, ld., article 24, paragraphe 4.
M Id, article 24, paragraphe 6,
d5. ld., article 24, paragraphe 6.
d6. ld, article 24, pursgraphe 7.
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celui de son prédécesseur en aflnires, sauf si ce nom est
utilisé de maniére & induire le public en erreur??,

6) 1ln'y a aucune obligation de protéger les indications géogra-
phiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine
ou cessent de I'étre ou qui sont tombées en désuétude dans
ce pays®,

A noter toutefois, qu'en mettant en oeuvre la section 3, un pays
membre ne doit pas diminuer la protection des indications géogra-
phiques qui existait dans ce pays immédiatement avant la date

'entrée en vigueur de I'accord sur 'OM,C.30

Le projet de loi C-57 portant mise en oeuvre de I'Accord insti-
tuant I'Organisation mondiale du commerce prévoit un systéme
d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiri-
tueux en vertu de la Lot sur les marques de commerve. Le Registraire
du Bureau canadien des marques de commerce maintiendra une liste
des indications géographiques qui lui aurent ¢1¢ communiquées par
le ministre désigné, Toute personne intéressée pourra s'opposer i
I'inseription de toute indication géographique sur cette liste,

Les prohibitions contenues au projet de loi C-57 et leurs excep-
tions correspondent généralement @ celles autorisces par le volet
A.D.P.IC. Il n'existe cependant aucune disposition correspondant au
paragraphe 3 de l'article 24 du volet A.D.P.L.C,

Le projet de loi C-57 comprend deux listes détaillées d'indica-
tions pour des vins et spiritueux gui ne peuvent étre inscrites sur la
liste d'indications géographiques tenue par le Registraire. Selon les
notes indiquées en marge des paragraphes 3 et 4 de I'article 11.18 du
projet de loi C-57, il semble que ces indications géographiques soient
apparemment considérées en tant que snoms génériquess de vins ou
de spiritueux. (Nous présumons que ces dispositions s'autorisent du
paragraphe 6 de I'article 24 du volet A.D.P.1.C. précité).

Plus particulierement, ces listes comprennent des indications
telles «Champagnes, «Ports, «Sherrys, «Chablise, «Burgundy» et «Sau-
ternese, qui ont été utilisées par des producteurs de vin canadiens
depuis les années 1920, Or, il est permis de se demander quelle
Jjustification existe pour qualificr ces noms de sgénériquess.

3N Id .;ucw 24, paragraphe &
8. id., article 24, paragraphe §
39, Id., article 24, parageaphe 3
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Dans le cas de «Champagnes, il fut expressément statué par la
Cour supréme d'Ontario®? que ce nom n el.au. pas devenu générique,
e plus, tel que mentionné précéd h de ces indications
n ete utilisée par les producteurs de vin canadiens en association avec
[ mot scanadien» («Canadian») en vertu d'une politique du gouverne-
ment fédéral datant des années 1950, Aussi, bien que les expressions
«‘anadian Champagnes ou «Canadian Sherrys puissent avoir acquis
leur propre réputation, il est permis de se demander si cela justifie
la conclusion que les appeliations «Champagnes ou «Sherry» sont, en
wol, génériques, Qui plus est, la liste retrouvée aux paragraphes 3 et
4 de Particle 11,18 comprend quelques indications n'ayant jamais été
utilisdes de fagon significative par les Canadiens telles «Bordeauxs
ol «Médoes. Le Gouverneur en Conseil (c'est-a-dire le Conseil des
ministres) peut, par décret, modifier les paragraphes 3et 4 de l'article
L1185, Cela ne requiert aucunement lintervention du Parlement
vanadien.

11 reste & voir quel sera l'effet de ces dispositions sur les pra-
Higues commerciales canadiennes ayant cours dans l'industrie du vin
vt des spirituenx, Considérant la teneur du paragraphe 3 de Uarticle
24 du volet AD.P.ILC. et le fait que le systeme d'enregistrement des
indicntions géographiques mis en place par le projet de loi C-57 n'est
pas obligatoire, il semble que ces dispositions ne réduiront pas les
droits existants des indications géographigues étrungeres. Il est &
noter, par analogie, que le systéme actuel d'enregistrement de
murques de commerce n'a aucunement remplacé ou aboli le recours
de common law en «passing offs, ou son équivalent prévu a l'article 7
de 1 Lot sur les marques de commerce, pas plus que tout autre recours
pour la protection de marques de commerce ou de noms commerciaux
on dehors de la Lot sur les marques de commerce.

£} L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre le
Cunada, les Etats-Unis et le Mexique, signé le 17 décembre 1992, en
vigueur depuis le 1er janvier 1994, consacre la partie VI, chapitre 17,
# l'vnsemble des droits de propriété industrielle.

Plus particulierement, 'article 1712 confere un cadre de protec-
tion spécifique aux indications géographiques en obligeant chacune
des parties a prévoir les moyens juridiques qui permettent aux
personnes intéressées d'empécher V'utilisation, dans la désignation
ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indigue ou suggére

0 Note 6.
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que le produit en question est originaire d'un territoire, d'une région
ou d'une localité autre que le véritable licu d'origine d'une maniére
qui induit le public en erreur quant @ l'origine géographigue du
produit, 11 empéche aussi toute utilisation qui constitue un acte de
concurrence déloyale au sens de I'article 10 bis de la Convention de
Paris,

Toujours selon l'article 1712, schacune des parties refusera ou
invalidera, de son propre chef, si sa législation intérieure le permet,
ou & la demande d'une personne intéressée, l'enregistrement [...)
d'une marque de cc ce qui comporte une indication géogra-
phigue ou gui est constituée par une telle indication, pour des pro-
duits qui ne sont pas originaires du territoire, de la région ou de la
localité indiqués, si l'utilisation de cette indication dans [...] la
margue de commerce pour de tels produits est de nature a induire le
public en erreur quant au véritable lieu d'origine de ceux-ci.»

Les dispositions qui précédent s'appliquent également a une
indication géographique qui. bien qu'elle soit littéralement exacte
pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les
produits sont originaires, donne & penser a tort au public gue les
produits sont originaires d'un autre territoire, ou d'une autre région
ou localitédl,

Encore ici, plusieurs exceptions a ces regles sont cependant
prévues a l'intérieur méme de FALENA. Ces exceptions sont iden-
tiques, a quelques différences pres, a celles retrouvées a l'intérieur
duvolet A.D.P.I.C. du G.A.T.T., étudiées au point D) de la section I11
qui précede.

Section IV-  Le eadre communautaire (CEE) de protection
conféré aux indications géographiques ¢t aux
appellations d'origine

Les produits viticoles d'appellations dorigine des différents
Etats membres de la Communauté Economique Européenne (CEE)
sont protégés sur l'ensemble du territoire communautaire. Le marché
communautaire est également fermé a l'importation de produits
viticoles venant de pays-tiers utilisant & un titre quelconque les noms
d'appellations d'origine 2

41, Article 1712, paragraphe 3, de 'ALENA.
42. Informations transmises par 'lnatitut National des Appellations d'Origine, de
France.
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Cette protection a été étendue & 'ensemble des boissons en 1989
pur larticle 15(5) du Réglement du Conseil des Communauteés
Fluropéennes ne 8238742,

En ce qui concerne les autres produits agro-alimentaires, le
Reglement du Conseil des Communautés Européennes du 14 juillet
1992 ne 2081/92 a mis en place une protection communautaire des
dénominations géographiques des produits agricoles et alimen-
LairesH,

Cette protection est accordée a la suite d'une procédure d'enre-
gistrement sur demande des professionnels intéressés transmise aux
instances communautaires aprés instruction par les autorités com-
jctentes des Etats membrests,

La CEE a par ailleurs négocié avec un certain nombre de
pays-tiers des accords spécifiques au secteur viti-vinicole. Ces accords
comprennent des dispesitions de nature commerciale ou technique et
prevoient une protection réciproque des dénominations géogra-
phiquests,

L.a CEE a en effet conclu des accords avee, entre autres, 'Au-
triche en 1981, la Bulgarie, la Roumanie et 1a Hongrie en 1993 ainsi
que I'Australie en 199447,

Plus particulierement, 'Accord entre la CEE et I'Australie
relatifl au commerce du vin, signé le 31 janvier 1994, prévoit la
protection de toutes les dénominations géographigues communau-
taires protégées, au terme de certaines périodes transitoirest®,

Section V- Un apercu de la jurisprudence étrangire en la
matiére

A) Grande-Bretagne

Les indications géographiques ont été pour la premiere fois
protégées dans l'affaire Bollinger, -J. et al. ¢. Costa Brava Wine Coy.,
L1d. . Dans cette affaire, I'appellation d'origine controlée «cham-
pagnes fut protégée contre 'emploi de I'expression «Spanish Cham-

V3 Jbid.

M. Dhid.

15 Iid,

A6 Tbid.

17 Thd,

Ad. Article 8 de 'Accord entre la CEE et FAustralie relatif au commerce du vin,
19 Bollinger, J. et al. ¢, Casta Brava Wines Coy., Lid., [1960) R.P.C. 16, {1961]

RP.C. 116
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pagnes» par les défenderesses, La Cour reconnut qu'il était possible
que la réputation rattachce a un nom tel schampagnes soit partagée
par un grand nombre de commergants. Ayant utilisé le nom scham-
pagnes pour des vins de fagon distinctive, ces commergants étaient,
ainsi habilités 2 intenter une action en «passing offe & l'encontre
d'autres personnes n'ayant ncquis aucun achalandage dans ce nom
et tentant de tirer profit de la réputation et de I'achalandage rat-
tachés au nom echampagnes. Devant la preuve produite par les
demandeurs i leffet que «champagnes était le nom d'une région
geographique, que les consommateurs connaissaient ce produit en
tant que schampagnes, que le schampagnes avait acquis une répula-
tion qui lui est propre et que l'expression «Spanish Champugnes était
susceptible de porter les consommateurs i croire faussement le
produit commercialise sous ce nom comme celui des demandeurs, la
Cour fit droit & I'injonction demandée,

Tel quillustre ci-aprés, Iaffaire «Spanish Champagnes a été
maintes fois citée et suivie par les tribunaux britanniques.

Dans Vaffaire Vine Products Ltd. et al. ¢. Mackenzie & Co, Lid,
et al.50 cependant, la Cour fit droit it I'nction pour jugement déclara-
toire des producteurs et importateurs britanniques de «British
Sherrys. Dans cette affaire, les producteurs et importateurs britan-
nigues de «British Sherrys désiraient obtenir un jugement déclara-
toire @ Peffet qu'ils pouvaient utiliser le nom ssherry» dans la
désignation de leurs produits, malgré l'opposition des défendeurs
producteurs de sherry en provenance d'Espagne. Bien que la Cour fat
d'avis que le nom «sherrys utilise seul demeurait. associé i 'Espagne
et, ce faisant, jouissait d'une protection particuliere, la Cour jugea
néanmoins que les demandeurs avaient le droit d'utiliser l'expression
«British Sherry» en liaison avec leurs produits. La Cour distingua
cette affaire de celle du «Spanish Chumpagnes en ce que les deman-
deurs avaient pris 20 uns avant d'exprimer leur désaccord et, ce
faisant, avaient acquiescé aux agissements des producteurs ot impor-
tateurs britanniques de «British Sherrys.

Dans 'affaive Jokn Walker & Sons Ltd. et al. c. Henry
Ost & Co. Ltd. et al.®, une action en «passing offs fut intentée a
I'encontre des défenderesses vendunt des éliquettes et du whisky en
Equateur en jation avec l'expression «Scotch whiskys. La Cour
étendit la portée des principes énoncés dans affaire «Spanish Cham-
pagnes» en indiquant qu'il n'était pas nécessaire de résider dans la

50. Vine Products Led. ef ol ¢ Mackenzie & Co. Led. et al, [1969) RP.C. 1,
51, dohn Walker & Sons Lid w1t ol ¢ Henry Ost Led. ef ol [1970] RP.C. 489,
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localité désignée par I'indication géographigue pour revendiquer la
protection d'une indication géographique donnée. Dans cette affaire,
m;;ninu des demanderesses provenaient d’Angleterre plutit que
I'Bcosse,

Dans I'affaire H.P. Bulmer Ltd, et al. c.-J. Bollinger S.A. et al.52,
les demanderesses tenterent d'obtenir un jugement déclaratoire afin
d'utiliser les expressions «Champugne Ciders et «Champagne Perrys.
| 5 maisons de Champagne répliquirent en alléguant spassing offs.
Tout comme dans l'affaire Vine Products Lid, précitée, un délai
considérable s'était écoulé avant que les maisons de Champagne ne
repliquent, délai pendant leguel il y eu usage concomitunt des expres-
sions «Champagne Ciders, «Champagne Perrys et «Champagnes en
I'absence de preuve de confusion. Les demunderesses furent
deboutées en premiére instonce et la demande reconventionnelle des
deéfenderesses en «passing offs accueillie,

Cette décision [ut, en partie, renversée en appel. La Cour d'appel
fut d'avis quen 'absence de preuve de confusion pendant la période
d'usage concomitant, elle ne pouvait conclure qu'il y avait eu «passing
offs. La Cour refusa toutefois de déclarer permise 'expression «Cham-
pagne Ciders parce que n'étant pas devenue générique. Suite it cet
appel, les parties en vinrent a un réglement hors cour par lequel los
demanderesses scceptérent de ne pas utiliser les expressions «Cham-
pagne Ciders et «Champagne Perrys,

Dans l'affaire Consejo Regulador ef al. c. Matthew Clark & Sons
Lid, et al., un groupe de producteurs espagnols de sherry inten-
terent un recours en injonction interlocutoire i 'encontre des défen-
deresses vendant un apéritif faisant référence a l'expression «Classic
Aperitif — Select Blend of Premium Sherry and Fino Sherrys, La
preuve démontra que les produits des défenderesses étaient offerts
en vente dans les magasins, & coté des «Premium Spanish sherriess,
Le tribunal, ayant considéré I'affaire Vine products Lid. précitée, fut
d'avis qu'un cas sérieux avait été établi el accorda I'injonction inter-
locutoire.

Dans l'affaire Taittinger et al. ¢. Allbev Lid, el al.®, les maisons
de Champagne curent gain de cause duns une action intentée i
lencontre des défenderesses vendant une boisson gazeuse non al-

coolisée sous le nom de sElderflower Champagnes. Lalfaire fut portée

52 H.P. Bulmer ldd etal c.J. Boliinger S A ot al, [1978) RP.C. 79, [1979] R.P.C.
213,

13.
53 Consgjo Randador ef al. ¢. Masthew Clark & Sons Lid. et al, [1992) F.S.R. 527.
54, Taitinger et al. ¢ Allbev Lid. ot al, [1994] 4 All E.R. 75 (C.AL)
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jusque devant la Cour d'appel. Celle-ci, se penchant sur les décigions
antérieures, confirma la position selon laquelle lo réputation acquise
a l'égard d'un produit par un grand nombre de producteurs peut faire
I'objet d'un recours en spassing offs. La Cour fut ¢galement d’avis qu'il
n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y u eu perte de ventes i titre
de preuve datteinte @ la réputation, car lu réputation peut étre
diminuée graduellement par ls dilution ou I'érosion du nom dun
produit utilisé par d'autres. La Cour appliqua aussi le Réglement
communautaire ne 82387 prohibant I'emploi du mot schampagnes en
relation avee une bhoisson Jorsqu'un risque de confusion existe quant
i la nature, l'origine ou la source de cette boisson, La Cour fit
remarquer que, dés lors qu'un risque de confusion est établi, il
importe peu que le montant des dommages soit peu éleve,

B) France

Dans l'affaire Le Comité Interprofessionnel du Vin de Cham-
pagne, La Société Pol Roger S.A. et U'Institut National des Appella-
tions d'Origine des Vins ef Eaux-de-vie ¢. La Société Nationale
d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des allumettes (SEITA)
S.A, les demandeurs intentérent une action a lencontre de la
défenderesse SEITA afin de faire déclarer invalides les enregistre-
ments de marques de commerce pour la marque de commerce «Cham-
pagnes et d'autres marques comprenant le mot schampagnes et
d'obtenir leur radiation du registre des marques de commerce. SEITA
utilisait ces marques de commerce en association avee du tabac et des
allumettes, En défense. SEITA allégua la position des demanderesses
non fondée en droit et prétendit qu'il ne pouvait y avoir de monapole
concernant l'emploi du nom d'une région géographique. Les deman-
deurs répliquerent que la défenderesse avait enregistré et utilisé
lesdites marques de commerce afin de tirer profit de la réputation et
de I'achalandage rattachés a Vappellation d'origine controlée scham-
pagnes. Les demandeurs alléguérent de plus que le droit francais
conférait une protection particuliere aux appellations d'origine con-
trolée, donl schampagnes et que, pour cette raison, le Registraire
naurait pas du faire droit aux demandes d'enregistrement desdites
marques de commerce. Les demandeurs curent gain de cause et les
marques de commerce de SEITA furent radiées du registre.

Dans l'affaive Le Comite Interprofessionnel du Vin de Cham-
pagne et Ulnstitut National des Appellations d'Origine des Vins et

66, Le Comate Intorprofessimnel du Vin de Champagne, La Soc1é1é Pol Roger S A,
ot I'lnstitut National des Appellations d'Origine des Vins o Faux-de-vie c. La
Sociéte Nationale d'Explottation Industrielle des Tabaes et des allumettes
(SEITA) S.A, Tribunal de grande instance de Paris, 3¢ Chambre, 17 Section,
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Faux-de-vie ¢, Yves Saint-Laurent et al.%, les demandeurs inten-
terent une action a l'encontre des défenderesses, commercialisant un
parfum sous le nom «Champagnes. Les demundeurs eurent gain de
couse devant tous les niveaux de juridiction. Considérant le droit
frangais en la matiére, la Cour d'appel de Paris fut d'avis qu'aucune
prohibition absolue n'empéchait I'emploi d'une appellation d'origine
«n association avec d'autres produits, suuf si cot usage était suscep-
tible de détourner ou d'affaiblir la réputation rattachée a cette appel-
lation d'origine. En l'instance, la Cour considéra que I'emploi du nom
«champagne» par les défenderesses était susceptible de détourner ou
('alfaiblir la réputation rattachée a lappellation d'origine contrélée
«champagnes,

A la lumiére de ce qui précide, il appert que les appellations
d'origine contrélee francaises font I'objet d'une protection stricte en
France, ce qui n'est pas surprenant,

Conclusion

De fagon générale, la protection internationale des indications
geographiques et des appellations d'origine a augmenté au cours des
derniéres années, Ceci s'explique en raison de la diminution des
barriéres commerciales et de 'augmentation de la circulation d'infor-
mations et de gens a travers le monde.

Des pays tels I'Espagne et 'Australie, avant par le passé com-
mercialisé des vins faisant référence & des appellations d'origine
ctrangeres, ont depuis renoncé i ces pratiques, ayant pergu qu'il était
de leur intérét commercial de ce faire afin d'nccéder a d'autres
marchés, tel pour 'Espagne celui de la CEE. L'article 24, paragraphe
I, du G.A.T.T. oblige les pays membres, parties a I'accord, & engager
des négociations en vue d'accroitre la protection des indications
geographiques, Des unions commerciales telles la CEE et 'ALENA
ont accepté de protéger les indications géographiques sur leur terri-
Ltoire,

En présumant que la circulation de gens, d'informations, de
marchandises et de services continuera a croitre & travers le monde
ot que lea pays continueront a percevoir qu'il est de leur intérét de
réduire les barrieres commerciales, il est & prévoir que la protection
des indications géographiques et des appellations d'origine con-
tinuera d'augmenter de par le monde,

56, Le Comité interprofessionnel du vin de champagne et 'Tnstitut Natanal des
Appellations d'Origine des Ving ¢t Bnur-desie o Viee Saint_Lasment ot al




