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Noms commerciaux vs
marques de commerece...
Un monde de confusion

Marie Pinsonneault*

Le droit de la propriété intellectuelle étant grandement spécia-
lisé, les experts en ce domaine sont, régle générale, peu enclins a
envisager la possibilité que cette ére du droit soit, i certains égards,
une extension ou le complément d'un autre domaine, tel celui du droit
corporatif, Un coup d'oeil sur les diverses législations régissant ces
deux sphéres du droit méne & des réflexions pourtant concluantes.
En effet, les marques de commerce sont des noms utilisés en liaison
avec des services ou des produits. Bien que les marques soient gérées
par la Loi sur les marques de commerce, nombre d'autres textes
législatifs au Canada réglementent également les noms, plus particu-
lierement les noms utilisés dans quelque autre contexte commercial,
tel le nom de la compagnie. En vérité, 1a multiplicité de législations
qui au pays réglementent d'une fagon ou d'une autre les noms en
général a souvent suscité de fausses perceptions dans Tesprit des
juristes et des consommateurs. De nombreuses incertitudes légales
régnent en ce domaine, qui apparait pourtant de prime abord telle-
ment simple!

L'une des principales causes de cet état de confusion & I'égard
des noms provient du fait que ceux-ci relévent d'une législation en
partie fédérale et en partie provinciale. Nous éviterons ici d’aborder
la question relative a la constitutionnalité de ces législations fédérale
et provinciale, ce sujet constituant un débat en soi.
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Au niveau fédéral, la Loi sur les marques de commerce apparait
comme la plus importante législation dans le secteur des noms.
Pourtant, plusieurs dispositions comprises dans lg Lo( surles SOCiEtes
paractions de régime fédéral el a ses réglements régissent les criteres
entourant l'adoption d'un nom par une compagnie. S'ajoutent a cela
plusieurs textes législatifs émanant des provinces qui, en plus de
gérer la constitution des entreprises commerciales pmvyxcla]es. in-
cluent des dispositions relativement au nom de l'entreprise.

De cette pluralité de législations découle un vocabula.aiye‘ non
uniforme pour désigner les diverses catégories de noms uuh§es au
Canada dans un contexte commercial. Chaque juridiction a pris soin
de consacrer des termes et des expressions qui lui conviennent pour
désigner les différents types de noms qu'elle reconnait. Bien que Ia
plupart de ces termes soient en fait des synonymes, nl peut arriver
que leur connotation differe quelque peu selon la législation ou ils
sont utilisés. Coexistent ainsi des termes tels que «nom de compa-
gnies, snom commercials, snom corporatifs, «dénomination spclale-.
Le méme phénoméne est constaté dans la version anglaise des
différents textes législatifs: «business names, strade names, xcorpo-
rate names, «company names, De fagon similaire, on retrouve qlu-
sieurs expressions utilisées dans le cas d‘entreprises non incorporées:
raison sociale, immatriculation, «business registrations, sty_le's DI?A
(sdoing business ass). A l'intérieur de certains textes législatifs
mémes, il peut arriver qu'on retrouve plusieurs termes pour dgs)gner
les noms. Par exemple, dans la Loi sur les sociétes par actions de
régime fédéral, le législateur utilise tantot le terme anom, tantot
celui de snom corporatifs ou de «nom de compagnies. Bref, il y a peu
d'uniformite terminologique méme au sein d'une seule loi. Peu im-
porte toutefois le terme sous lequel est désigné le nom, ur nom estun
nom! Qu'il s'agisse d'une marque de commerce, d'un nom con;nmerv.:nal,
d'un nom corporatif, d'une raison sociale ou d'une immatriculation,
le nom sera utilisé dans le cours normal du commenrce et sera, en
conséquence, soumis aux principes de la common law et d_u drpn't. civil
au Queébec, Le premier utilisateur d'un nom, et non celui qui I enre-
gistre, pourra prétendre & certains droits. Bien que ce principe soit
simple et largement reconny, il fait encore aujourdhui l'objet de
nombreux débats.

L'impact d'une telle multiplicité de législations ne s'nurait e‘t.n’-
passé sous silence, La coexistence de plusieurs textes de loi aentrainé
Ia création de plusieurs registres distincts. Outre le registre des
marques de commerce, il existe un registre coinporta‘nl les. noms
d'entreprises constituées au niveau fédéral de méme qu'au moins un
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registre équivalent dans chaque province. Chaque province a son
propre registre qui obgit a ses propres régles d'enregistrement des
noms, Néanmoins, il est un élément que tous ces registres ont en
commun: ils ne créent aucun droit! Tous ont été constitués dans
l'unique but de publiciser les noms, et non de conférer a leurs
titulaires des droits. Aucun nom n’est protégé par le simple fait de
son enregistrement, de son incorporation ou de son inscription sur
un registre.

Dans plusieurs juridictions, aucune vérification de confusion
n'est effectuée préalablement a l'inscription d'un nom au sein d'un
registre. Dans les provinces ol une quelconque vérification est effec-
tuée, celle-ci n'est que sommaire, de sorte que des petites différences
entre les noms permettront tres souvent la coexistence de noms
semblables sur un méme registre,

La pluralité des registres encourage dans certains cas une
pratique contraire a la logique juridique pronée par le droit. En effet,
il arrive qu'une entreprise qui se voit refuser l'inscription d'un nom
aupres d'une juridiction s'adresse & une autre qui acceptera d’enre-
gistrer ce méme nom. Est-ce a dire que la pluralité des législations
et des registres au Canada encourage I'adoption de noms similaires
dans différentes juridictions? Est-ce également & dire que cet état de
fait encourage I'adoption illégale de noms qui porteront & confusion,
en permettant a celui qui se voit refuser l'inscription de son nom
aupres d'un registre, de se diriger vers une autre juridiction dont les
formalités sont différentes ou auxquelles n‘apparaissent pas les
références ayant freiné l'inseription du nom sur un premier registre?

1 existe également des situations ol un nom est en usage, sans
étre enregistré a titre de marque, et sans que I'entreprise ne soit ni
incorporée, ni enregistrée comme raison sociale {ou immatriculée).
Dans ces cas, méme une étude des plus approfondies des registres
provinciaux, du registre fédéral ou du registre des marques de com-
merce ne permettra pas que soit répertorié le nom. Seule la consul-
tation d'autres sources dites de common law, constituées de
répertoires et registres commerciaux non officiels, permettra de
localiser une telle référence. Nombreux sont les exemples ou un
méme nom a ét adopté par différentes entreprises et inscrit aupres
de registres différents, entrainant une confusion cafardeuse,

Se promener d'une juridiction A 'autre pour obtenir I'inscription
d'un nom au sein de n'importe quel registre, a tout prix, comporte
certains risques. En agissant de la sorte, on court le risque d'anéantir
le titre de protection que le titulaire du nom se verrait autrement
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reconnaitre, le caractere distinctif dudit nom étant menace. La pro-
tection d'une marque ou dun nom réside en l'établissement de son
caractére distinctif. Pour étre protégeable, un nom ou une marque se
doit d’étre original et unique. La notion de distinctivité, reconnue de
fagon fort spontanée en matiere de marques, est moins populaire
lorsqu'il s'agit d’attribuer un nom a une entreprise nouvellement
constituée. D'aucuns sont tentés a tort de croire que les criteres de
distinctivité, appliqués d'une fagon si stricte en matiére de marques,
ne sont ni reconnus ni applicables quand il s'agit d'autres genres de
noms, 11 importe de dédire cette theéarie invoquée par nombre de gens
d'affaires qui se justifient ainsi d'adopter un nom faible pour identi-
fier leur entreprise, Il est faux de croire que les critéres relatifs a
l'adoption d'un nom commerrial sont beaucoup plus souples ou flexi-
bles et qu'ils different grandement des critéres devant étre rencontrés
pour qu'une marque soit bonne et valide. En fait, les dispositions
retrouvées dans les divers textes législatifs relativement a la recon-
naissance juridique d'un nom sont tout a fait similaires aux disposi-
tions de la Loi sur les margues de commerce. Une comparaison entre
les digpositions retrouvées aux reglements de la Loi sur les societes
par actions de régime fedéral et celles de la Loi sur les marques de
commerce suffit a nous convaincre que le raigonnement juridique
devant étre appliqué a l'égard de tout type de noms devrait etre
substantiellement le méme.

Les criteres permettant de déterminer «'il y a ou non confusion

nt tout & fait similaires dans les deux textes de loi, et le vocabulaire
tilisé dans les deux cas est 2 toutes fins identique. Les reglements
de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et la Loi sur les
marques de commerce établissent tous deux que des noms commer-
ciaux ou des marques porteront & confusion si leur emploi est suscep-
tible de faire conclure que les deux entreprises sont les mémes. Il est
i noter que l'expression-cle sest susceptible de faire conclures se
retrouve dans les deux textes de loi. Puisse-t-il 8'agir d'une coinci-
dence? Larticle 6(5) de la Loi sur les marques de commerce nous
enseigne qu'll faut, au moment d'évaluer les risques de confusion,
considérer toutes les circonstances de lespéce, L'article 20 du régle-
ment sur les sociétés fédérales par actions établit le méme principe,
en spécifiant qu'une dénomination sociale est prohibée si elle préte a
confusion, compte tenu de toutes les circonstances. Dans les deux cas,
des exemples de circonstances devant atre envisagées sont cités en
des termes quasi identigues. Les deux lois précisent qu'il faut con-
sidérer, en gros, le caractére distinctif du nom, la nature du com-
merce, le genre des marchandises, des services ou de l'entreprise
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exploitée: le degré de ressemblance entre les marques ou les noms
commerciaux, etc.

L'article 9 de la Loi sur les marques de commerce énumere, pour
sa part, une série de marques interdites. Par exemple, il serait
unp9esible d’a_dopter une marque si celle-ci ressemble a des armoiries
ou sielle suggére qu'elle a recu 'approbation royale ou gouvernemen-
tale. Certaines expressions officielles comme ONU (Organisation des
Nations Unies) sont également prohibées en vertu de V'article 9. Les
amc}eg 16 et 17 du reglement sur la Loi sur les sociétés par actions
de rigime fédéral sont libellés en des termes quelque peu différents
mais ils établissent le méme principe de base. L'article 9(1Xj) de Ja
Ifox sur les marques de commerce énonce une prohibition expresse de
I'adoption de mots scandaleux, obscénes et immoraux a titre de
marques. Une prohibition semblable est retrouvée a l'article 18 des
reglements sur les sociétés par actions de régime fédéral.

Les dispositions de 'un des articles les plus célébres de la Loi
surles marques de commerce sont elles aussi quasi identiques a celles
d}: mglement de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral,
L'article 12(1)a) de la Loi sur les marques nous enseigne qu'une
marque n'est pas enregistrable si elle ne constitue principalement
Qu’un NOM Ou un nom de famille, tout comme le fait article 19(c) du
reglemgnt de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral. Les
d:éu? dxs;:osntl;ms o‘;npruntent une terminologie tres semblable et
spéficient qu’il ne doit pas s'agir du nom d'un indivi i
décédé dans les 30 demi'i)eres aalf,hées. TreE e

l?anfz la méme veine, une marque descriptive ne peut étre
enregistrée selon V'article 12(1Xb) de la Loi sur les marques de
commerce, alors qu'un nom corporatif descriptif est également pro-
hibé en vertu de l'article 19 du reglement fédéral. Une dénomination
fausse ou trompeuse ne peut non plus éfre enregistrée comme
marque ou étre adoptée comme nom corporatif, tel que 'enseignent
l(:'s articles ‘1241)(b) de la Loi sur les marques de commerce et 23 du
réglement fédéral. Ici encore, les mots utilisés lors de la rédaction des
d'eux textes legislatifs sont tres semblables. De la méme fagon,
I sdo;')tmn de noms géographiques en tant que margue ou nom com-
mercial est prohibée par 1'article 12(1Xb) de la Loi sur les marques de
commerce et par V'article 19 du reglement de 1a Loi sur les sociétés par
actions de régime fédéral.

_ Finalement, la célébre exception prévue par l'article 12(2) de la
Lo;’sur‘ les marques de commerce se retrouve au dernier paragraphe
de I'article 23 du réglement fédéral. Ceci signifie qu'un terme descrip-
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tif, un nom géographique ou un nom de famille pourra validement
étre adopté en tant que marque ou dénomination sociale federale si
le nom a acquis un sens derivé, Ainsi, la marque ou le nom devenu
trés connu de par l'usage qu'on en a fait pourra étre adopté. Fait
intéressant, le réglement de la Loi sur les sociétés par actions de
régime fédéral emploie 'expression «sens dérivés telle que consacrée
par la jurisprudence en matiere de marques de commerce.

11 devient done risqué de prétendre que les margues de com-
merce et les dénominations sociales sont tout a fait différentes et
qu'elles sont menées par des principes opposés. En fait, leur validité
et leur protection sont sujettes a des critéres légaux tres similaires
et aux principes reconnus en common law (et en droit civil), Les
marques et les dénominations sociales sont toutefois soumises a des
formalités différentes et inscrites aupres de registres différents.

La confusion suscitée par la pluralité des systémes reconnus par
les diverses juridictions ne semble toutefois pas avoir été fort bien
comprise par les législateurs. Il est a souligner qu'au Québec une
série de lois connexes au nouveau Code civil, dont le rale est de créer
de nouveaux registres, a été adoptée, Plus particulierement, la Loi
sur la publicité ligale des entreprises individuelles, des sociétes et des
personnes morales crée un tout nouveau registre pour les entreprises
au Québec, Cette nouvelle législation bouleverse l'ancien systéeme
visant l'incorporation des entreprises et l'enregistrement des raisons
sociales au Quebec.

Avec I'avénement de cette nouvelle législation, il n'est désor-
mais plus néc ire, voire possible, d'enregistrer une raison sociale
au Québec. La notion de raison sociale disparait et est désormais
remplacée par un concept nouveau et d'ailleurs fort innovateur. Les
entreprises oeuvrant au Québec doivent désormais obéir a des regles
nouvelles et a des formalités nouvelles, quoique le raisor t
juridiqgue demeure relativement le méme. Le Fichier central des
entreprises est en voie d'extinction et disparaitra tout a fait, une fois
la transition vers le nouveau registre désigné par l'expression
«CIDREQ» complétée. Bien que ce registre ne se veuille pas spéci-
fiquement un registre des noms, il comprend un index aux noms.

Désormais, toute personne exer¢ant une activité au Quebec
aura l'obligation de s'immatriculer en vertu de la nouvelle législation.
La notion d'immatriculation remplace désormais celle de I'enregis-
trement des raisons sociales, L'immatriculation est obligatoire et n'a
lieu qu'une seule fois, en produisant une déclaration initiale. Une
déclaration annuelle et des déclarations modificatives seront toute-
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fois subséquemment produites, Les entreprises dont la raison sociale
¢tait enregistrée sous I'ancien systéme disposent d'une année pour
s'immatriculer. Les entreprises nouvellement incorporées au fédéral
et oeuvrant au Québec disposent désormais d'un délai de 60 jours
pour s'immatriculer, Le défaut de s'immatriculer entraine des con-
séquences et des pénalités importantes, telle l'impossibilité d'ester
en justice.

La nouvelle législation élimine la définition traditionnelle qui
obligeait les entreprises faisant affaires au Québec a la procédure de
l'enregistrement d'une raison sociale. La notion de «faire affairess au
Québec est élargie et, désormais, toute entreprise devea s'imma-
triculer dans la mesure ol elle exerce une activité au Québec. Sera
assujettie a l'obligation de s'immatriculer toute entreprise ayant
simplement une adresse au Québec et possédant un établissement
ou un casier postal, une ligne téléphonique ou accomplissant au
Québec «un acte dans le but d'en tirer profits. Cette définition se veut
large. La notion d'accomplissement d'un acte est susceptible
d'englober tout genre d'activité a caractére commercial, y compris la
vente ou la distribution d'un produit, méme si l'entreprise n'a pas
d'établissement au Québec. 1l est également précisé que I'entreprise
sera soumise a l'obligation de s'immatriculer méme si l'acte est
accompli par l'entremise d'un représentant agissant en vertu d'un
mandat général,

Les entreprises étrangeres ou les compagnies extra-provin-
ciales devront s'immatriculer des qu'elles accompliront au Québec un
acte dans le but d'en tirer profit, La demande d'immatriculation est
préparée suivant un formulaire preserit. Doit étre indiquée a la
section A de ce formulaire la nature des activités de l'entreprise. Plus
étonnante encore est I'exigence de la section E, qui prescrit
Vénumeération de tous les autres noms utilisés au Québec par lentre-
prise. Cette exigence semble vouloir englober les marques de com-
merce utilisées au Queébec, qui devront désormais étre citées au
formulaire d'immatriculation, Voila qui risque de chambarder la
pratique du droit des marques tant pour les praticiens québécois que
pour leurs homologues extra-provinciaux et étrangers. De cette exi-
gence découlent de nombreuses questions non résolues i ce jour,

Le titulaire de la marque, qu'il soit du Québec, d'une autre
province ou d'un pays étranger, devra 8'immatriculer et énumérer &
la section E du formulaire d'enregistrement le nom des produits qu'il
vend au Québec. Si les produits sont vendus par un licencié, il est
probable que le titulaive de la marque sera quand méme considéré
comme accomplissant un acte dans le but d'en tirer profit au Québec,
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par le biais d'un représentant. Le méme raisonnement pourrait
s'appliquer si le produit est vendu par un distributeur, obligeant le
titulaire de la marque a s'immatriculer et 4 énumérer la liste des
produits qu'il vend au Québec par I'entremise de son distributeur,
=0it son représentant. Le licencié, pour sa part, accomplit sans
contredit un acte commercial au Québec et il devra s'immatriculer.
La question relative a on devoir d'inscrire & la section E du formu-
laire les noms qu'il utilise a titre de licencié demeure incertaine, Bien
que d'aucuns prétendent que le licencié doive se soumettre a cette
obligation, les tribunaux pourraient fort bien en décider autrement
et assouplir la régle a leur égard. Le distributeur qui, de toute
évidence, accomplit un acte dans le but d'en tirer profit au Quebec
devra s'immatriculer. Il est toutefois peu probable qu'on I'oblige a
énumérer a la section E la liste des produits qu'il distribue, ces
marques étant plutot censées étre utilisées par leur propriétairve via
un représentant. (Voir 'annexe 2)

1l importe de mentionner que la demande d'immatriculation aux
autorités gouvernementales ne fera pas 1'objet d'un examen appro-
fondi sur la confusion possible du nom avec d'autres noms existant
déja au sein du commerce. Le nom sera automatiquement porté au
registre, mais les rigles de droit régissant 'admissibilité du nom a
quelque titre de protection demeurent inchangées, claires et strictes.
Le nom ne doit pas porter a confusion avec une autre dénomination
sociale ou marque. La responsabilité de s'assurer de la disponibilité
du nom appartient au propriétaire ou a l'utilisateur de ce nom, La
vérification gouvernementale autrefois effectuée a priori n'est plus:
le devoir d'effectuer une recherche et de s'assurer que le nom est
disponible repose entiérement sur les épaules de l'entreprise et de
son juriste, Cette responsabilité est énorme et suggere qu'il faille
désormais vérifier non seulement les registres provinciaux mais
egalement tous les autres registres susceptibles de contenir des noms
portant a confusion. §'il y a confusion, I'affaire sera portée devant un
tribunal administratif. 11 est également intéressant de noter que la
nouvelle législation québécoise incorpore les mémes principes et
criteres d’admissibilité que ceux de la Lot sur les marques de com-
merce, de la Lot sur les sociétés par actions de régime fédéral et aux
autres législations provinciales.

D'ici quelques années, CIDREQ deviendra vraisemblablement
une source de consultation valable, puisque tous les noms en usage
au Québec seront peut-étre finalement centralisés sur un registre
unique. Le Québec vit (ou survit) pour I'instant une période de
transition. Dans un effort d'uniformiser le vocabulaire employé au
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Québec en matiére de noms, le législateur s'est efforcé de n'utiliser
que le terme nom pour désigner tous les types de désignations. En
agissant de la sorte, il semble avoir maladroitement incorporé au
systéme juridique québécois une toute nouvelle expression ou notion,
soit celle de 'immatriculation, Les juristes et entrepreneurs
québécois se retrouvent maintenant avec une expression qui s'ajoute
a la liste déja trés longue des «noms de nom» consacrée par les
différentes législations au Canada.
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ANNEXE 1

Réglement — Société par ac-
tions de régime fédéral

Confusion de dé inati

Loi sur les marques de com-
merce

Quand une marque ou un nom

13. Une dénomination sociale prite
a confusion avec

a) une marque de commerce si
I'emploi des deux est suscep-
tible de faire conclure que
l'entreprise exploitée ou dont
V'exploitation est envisagée
sous la dé ination sociale et

crée de la confusion

6.(1) Pour l'application de la
présente lof, une marque de com-
merce ou un nom commercial crée
de la confusion avee une autre
marque de commerce ou un autre
nom commercial si l'emploi de la
marque de commerce ou du nom
commercial en premier lieu men-
ionnés cause de la confusion avec

I'entreprise qui utilise |a
margue de commerce ne cons-
titue qu'une seule entreprise,
que la nature des affaires de
chacune soit genéralement la
méme ou non; ou

b) une dénomination commer-
cinle si l'emploi des deux est
susceptible de faire conclure
que Ventreprise exploitée ou
dont l'exploitation est envi-
sagée gous la dénomination so-
cinle et l'entreprise exploitée
sous la dénomination commer-
ciale ne constituent qu'une
seule entreprise, que la nature
des nffaires do chacune soit
generalement la méme ou nen.

la marque de commerce ou le nom
commercial en dernier lieu men-
tionnés, de la maniore et dans les
circonstances décrites au présent
article,

(2) L'emploi d'une marque de
commerce crée de la confusion avec
une nutre marque de commerce
lorsque I'emploi des deux marques
de commerce dans la méme région
serait susceptible de faire con-
clure que les marchandises lides o
ces marques de commerce sont
fabriquées, vendues, données a bail
ou louées, ou que les services lies i
ces marques sont louds ou executes,
par laméme personne, que cos mar-
chandises ou ces services sojent ou
non de la méme catégorie générale,

(3) L'emploi d'une marque de
commerce crée de 1a confusion avec
un nom commercial, lorsque l'em-
ploi des deux dans la méme région
serait susceptible de faire con-
clure que les marchandises lides a
cette marque et les marchandises
lides & l'entreprise poursuivie sous
ce nom sont fabriquées, vendues,
données a bail ou louées, ou que les
services lids 4 cette marque et les
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20, Aux fins de I'alinéa 12(1)a) de la
Loi, une dénominatien sociale est
prohibée loraqu'elle préte & confu-
sion, compte tenu de toutes les

cir 4 pris

a) le caractére distinetif inhérent
de I'ensemble des éléments ou
de quelque élément d'une
marque de commerce ou d'une
dénomination commerciale et
Ia mesure dans laquelle la
marque ou la dénomination est
devenue connue;

b) la durée pendant laguelle lu
marque de commerce ou la
dénomination commerciale a
€16 utilisée;

¢} la genre de biens ou services
liés a une marque de commerce

services lids & l'entreprise pour-
suivie sous ce nom sont louéds ou
exécutds, par la méme personne,
que ces marchandises ou services
solent ou non de la méme catégorie
genorale,

(4) L'emploi d'un nom com-
mercial crée de la confusion avec
une marque de commerce, lorsque
l'emploi des deux dans la méme
région serait susceptible de
faire conclure que les marchan-
dises liées a I'entroprise poursuivie
sous ce nom et les marchandises
liées & cette marque sont fabri-
quées, vendues, données a bail ou
louées ou que les services liés a
I'entreprise poursuivie sous ce nom
et les services liés a cette marque
sont loués ou exdcutés, par la méme
per que ces marchandises ou
services sojent ou non de la méme
catégorie générale.

Eléments d'appréciation

6.(5) En décidant si des marques de
commerce ou des noms commer-
cinux créent de la confusion, la cour
ou le registraire, selon le cas, doit
tenir compte de toutes les cir-

de l'espiéce, y com-

pris;

a) le caractiére distinetif inhérent
des marques de commerce ou
noms commerciaux, et la me-
sure dans laguelle ils sont de-
venus connus;

b) la période pendant laquelle les
marques de commerce ou noms
commerciaux ont été en usage;

¢) le genre des marchandises,
services ou enlreprises;

d) la nature du commerce;
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d)

e)

ou le genre d'entreprise ex-
ploitée sous une dénomination
commerciale ou lide & cetle
dénomination, y compris la
probabilité d'une concurrence
parmi les enlreprises qui
utiligent semblable marque de
commerce ou une dénomina-
tion commerciale;

la nature du commerce auquel
est lié une marque de com-
merce ou une dénomination
commerciale, y compris le
gonre de produits ouservices et
les moyens par lesquels ils sont
offerts ou distribués;

le degre de ressemblance
visuelle ou phonétique entre !a

di ination sociale proy
et toute marque de commerce
ou d ination ial

ou le degré de ressemblance.
dans les idées quelles sug-
gérent; et

In région territoriale du Ca.
nada dans laquelle 1a dénomi-
nation sociale proposée ou une

3 ination reiale
déjn existante est susceptible
d'&tre utilisée,

¢) le degré de ressemblance entre
les marques de commerce ou
les noms commerciaux dans la
présentation ou le son, ou dans
les idées qu'ils suggerent. S.R.,
¢. T-10, art. 6,
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Dénominations sociales
prohibées

16, Aux fins de I'alinéa 12(1)a)de la
Loi, une dénomination sociale est
prohibée lorsqu’elle renferme n'im-
porte lequel des mots suivants:

a) «Air Canadas;

b) «Lignes aériennes Trans Ca-
nadaes ou «Trans Canada Air-
liness;

¢} «Canada Standards ou +CSs;

d) «Coopératives, «Cooperatives,
«pools ou xcoops, lorsqu'il évo-
que une entreprise coopérn:
Live;

@) «Colline du Parlements ou
«Parliament Hilly;

) «Gendarmerie Roynle du Ca-
nadae, «Reyal Canadian Moun-
ted Polices, ou «RCMPs; ou

g) «Nations Uniese, ou «United
Nationes, +ONUs ou «UNs,

17. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la
L1, une dénomination sociale est
prohibée lorsque la dénomination
implique que la socidté

a) exploite son entreprise sous la
protection ou avec I'npproba-
tion ou l'autorisation royale,
vice-royale ou gouvernemen-
tale, & moins qu'il ne g'agisse
d'un organisme ou d'un minis-
Lére gouvernemental appro-
prié qui en fait la demande par
éerit;

Marques interdites

9. (1) Nul ne doit adopter a l'egard
d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, une
marque composée de ce qui suit, ou
dont la ressemblance est telle gu'on
pourrait vraisemblablement la con-
fondre avec ce qui suit:

a) les armoiries, l'écusson ou le
drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou 'écusson d'un
membre de la famille royale;

¢} le drapeau, les armoiries ou
I'a de Son Excell le
gouverneur général;

d)  un mot ou symbole susceptible
de porter a croire que les mar-
chandises ou services en liai-
son avec lesquels il est employe
ont recu I'approbation royale,
vice-royale ou gouvernemen-
tale, ou sont produits, vendus
ou exécutss sous le patronage
ou sur l'autorité royale, vice-
royale ou gouvernementale;

@} los armoiries, I'écusson ou le
drapeau adoptés et employés &
toute époque par le Canada ou
par une province ou munici-
palité au Canada, & 'égard
desquels le registraire, sur la
demande du gouvernement du
Canada ou de la province ou
municipalité intéressée, a noti-
fié au public leur adoption et
lewur emploi;
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b) est parrainée ou contrilée par ) l'embléme héraldique de la
le gouvernement du Canada, le Croix-Rouge sur fond blanc,
gouvernement d’un pays autre formé en transposant les cou-
que le Canada ou par une auto- leurs fédérales de la Suisse et
rité politique ou un organi retenu par la Convention de
d'un tel gouvernement, ou y est Genéve pour la protection des
affiliée, & moins que le gou- victimes de guerre de 1049,
vernement, l'autorité politique comme embléme et signe dis-
ou l'organisme concerné ne tinctif du service médical des
consente par écrit a l'emploi de forces armées et utilisé par la
cette dénomination; Société de la Croix-Rouge Ca-
i o nadienne, ou l'expression
) :’;P:n’::e":fw"::‘:x"'* Pi:" «Croix-Rouges ou «Croix de
tion de comptables, d’architee- (?onove_-. ’ A

tes, dingénieurs, davacats, de g | elr.lbleme héraldique du
médecing, de chirurgiens ou Cmnsfmt rouge.surfondblanc.
toute autre association profes- adopté AX SN ﬁ".’ aug
sicnnellé reconnye par lee lois celles m«m?nnnl a I'alinéa )
du Canada ou d'une province, v unlmmrtn‘m nostibe o pevs

ou y est affiliée, & moins que mm?u s.na.. g
l'université ou l'association h) e signe équivalent des Lion et
professionnelle concernée ne S_olell rougee_employes par
consente par écrit & Femploi de I'Iran aux mémes fins que
cette dénomination: ou celles mentionnées & I'alinéa f);
i h.1) le signe distinctif international
d) exploite une entreprise de de In protection civile = trian-

banque, compagnie de prét,
compagnie d'assurance, so-
ciéte de fiducie ou autre inter-
médiaire financier ou encore
on tant que bourse régiemen-
tee par les lois du Cannda ou
d'une province i moins que le
ministére ou l'organisme gou-
vernemental approprié ne con-
sente par écrit & 'emploi de
cotte dénomination.

18, Aux fing de l'alinéa 12{Da)de la
Loi, une dénomination sociale est
prohibée lorsque la dénomination
renferme un mot ou une expres-
sion qui est obscéne ou suggere
une entreprise scandaleuse,
obscéne ou immorale.

i

k)

gle équilatéral bleu sur fond
orange - visé au paragrophe 4
de l'article 66 de l'annexe 5 de
la Loi sur les conventions de
Genéve;

les drapeaux, armoiries, écus-
sons ou emblémes nationaux,
territorinux ou civiques, ou
tout signe ou timbre de con-
trile et garantie officiels, dont
l'emploi comme devise com-
maerciale a été I'objet d'un avis
d'opposition re¢u en conflor-
mité avec les stipulations de la
Convention et publiquement
donné par lo registraire;

une devise ou un mot scan-
daleux, obscéne ou im-
moral;

toule matiére qui peut fausse-
ment suggerer un rapport avec
un particulier vivant;
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]

m)

©)

le portrait ou la signature d'un
particulier vivant ou qui est
dacédé dans les trente anndes
précédentes;

les mots «Nations Uniess, ou le
sceau ou 'embléme officiel des
Nations Unies;

tout ingigne, écusson, marque
ou embleme:

i) adopté ou employé par
l'une des forces de Sa
Majesté telles que les
définit la Loi sur la dé-
fense nationale,

ii} d'une université, ou

iii) adopté et employé par
une autorité publigue au
Canada comme marque

officielle pour des mar-
chandises ou services,

a légard desquels le regis-
traire, sur la demande de Sa
Majesté ou de I'université ou
autorité publique, selon le cas,
a donné un avis public d'adop-
tion et emploi;

le nom +«Gendarmerie royale
du Canadne ou «G.R.C.», ou
toute autre combinaison de let-
tres se rattachant & la Gen-
darmerie royale du Canada, ou
toute représentation illustrée
d'un membre de ce corps en
uniforme.
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19, Aux fins de l'alinen 12(1)a) de Ja
Loi, une dénomination wci.-lo ost

hihdo | In dé

pr q
n'est pas distinctive parce que

a)  elle est trop générale,

b) elle ne fait que décrire, en
quelque langue que ce soit, la
qualité, la fonction ou une
autre caractéristique des biens
ou services dont la société fait
ou envisage de faire le com-
merce,

c) elle est principalement ou
uniquement le prénom ou
le nom de famille, utilisé
seul, d'un particulier vivant
ou décédé dans les trente
annédes qui précedent la date
de la demande de cette dénomi-
nation au directeur, ou

d) elle est principalement ou
uniguement un nom géo-
graphique utilisé seul.

Dénomination tromp

23, Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la
Loi, une dénomination sociale est
trompeuse si elle décrit incor-
rect t, en quelque | que
ce soit:

9 4

n} l'entreprise, les bions ou ser-
vices par rapport auxquels on
se propose de 'employer;

Marques de commerce enregis-
trables

12.(1) Sous réserve de l'article 13,
une marque de commerce est en-
registrable sauf dans 'un ou lautre
des cas suivants;

a) elle est constituée d'un mot
n'étant principaloment que
le nom ou le nom de famille
d'un particulier vivant ou
qui est décédé dans les

pr

b) qu'elle soit sous forme
graphique, écrite ou sonore,
elle ne donne pas une descrip-
tion claire, ou donne une de-
scription fausse et trom-
peuse, on langue francaise ou
anglaise, de la nature ou de la
qualité des marchandises ou
services en liaison avec les-
quels elle est employée, ou a
I'égard desquels on projetie de
I'employer, ou des conditions
de leur production, ou des per-
sonnes qui y sont employdes,
ou du lieu d'origine de ces
marchandises ou services;

¢} elle est constituée du nom,
dans une langue, de l'une des
marchandises ou de l'un des
services a I'égard desquels elle
est employée, ou a l'égard
desquels on projette de l'em-
ployer;

d) elle crée de la confusion avec
une marque de commerce

b) los conditions sous lesquell
les biens ou services seront
produits ou fournis ou les per-
sonnes qui doivent étre em-
ployées pour la production ou
la fourniture de ces biens ou
services; ou

¢)  lelieu d'origine de ces biens ou
services,

e) elle est une margue dont Parti-
che 9 ou 10 interdit I'adoption;

) elle est une dénomination dont
I'article 10.1 interdit I'adop-
tion.
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i moins que la personne deman-
dant la dé ination n'établi

que la dénomination a acquis, par
son emploi, et continue d'aveir un
sens dérivé a la date de la demande,

Considération de la dé i
tion dans son ensemble

14, Sous réserve de l'article 19,
lorsqu'on détermine si une dénomi-
nation I istincti

estd e,
Ia dénomination comme un tout,
et non seulement ses divers
éléments, est prise en considéra-
tion.

2) Une margue de commerce
qui n'est pas enregistrable en rai-
son de lalinéa (1)a) ou b) peut étre
enregistrée si elle a été employée au
Canada par le requérant ou son
prédécesseur en titre de fagon a
étre devenue distinetive a la date de
la production d'une demande d'en-
registrement la concernant. L.R.
(1985), ¢. T-13, art. 12; 1990, c. 20,
art, 81.
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ANNEXE 2
Immatriculation
Marques de commerce

PERSONNE MORALE PROVINCE/ «DEVOIR
OU PHYSIQUE PAYS D'ORIGINE D'IMMATRICULATION
Titulaire de Ia marque QUEBEC oul
Titulaire de la marque ALBERTA

ugage au Québee our

usage par licencié QUEBEC ?

produit vendu par

un distributeur QUEBEC 2
Titulaire de la marque ETATS-UNIS

usage au Québec oul

usage par licencié QUEBEC ?

produit vendu par

un distributeur QUEBEC 7
Licencié QUEBEC

immatriculation de

son nom oul

immatriculation de

la marque licenciée oul
Distributeur QUEBEC

immatriculation de

son nom oul

immatriculation de

la marque du produit

distribué ?

Vol, 7, ne 2

Déclin ou renouveau de la
Convention de Berne

Nicolas Rouart*

La Convention de Berne, depuis sa naissance le 9 septembre
18886, a fait 'objet de révision environ tous les vingt ans, Celle de
Berlin, le 13 novembre 1908, fut suivie de celle de Rome le 2 juin 1928,
puis de Bruxelles le 26 juin 1948 et la derniére eut lieu a Stockholm-
Parig, les 14 juillet 1967 et 24 juillet 1971.

Nous sommes done entres a l'intérieur d'une période ou pourrait
intervenir une autre révision. La préparation d'une conférence di-
plomatique constitue une vaste entreprise car, d'une part, le nombre
des Etats membres couvre aujourdhui I'ensemble de la planéte. La
dizaine d'Etats signataires de la Convention, en 1886, a dépassé
aujourd’hui la centaine, I)'autre part, la souveraineté des Etats oblige
a appliquer la régle de 'unanimité pour modifier I'ensemble de la
Convention. Aussi, 1'idée est-elle apparue de rédiger un protocole a la
Convention de Berne qui viendrait compléter ou améliorer le contenu
d'un certain nombre d'articles,

En effet, la raison d'étre de I'Union de Berne est indiquée des
I'article premier de la Convention, 11 s'agit d'organiser la protection
des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.
Depuis 1971, de nombreux éléments d'ordre matériel comme d'ordre
politique ent modifié la diffusion, ainsi que l'exploitation des oeuvres
qui, l'une et I'autre, revétent un aspect global.

Peut-on parler de déclin? Jamais la Convention de Berne n'a
recensé autant de membres, Au 1o janvier 1994, leur nombre s'éle-

10 Nieolas Rouart, 1994,

* Docteur en droit, Délégud aux Affaires gindrales de la SACD (Société des sutleurs
drumatiques de Franee).
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