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Les marques de commerce sont des actifs importants pour toute entreprise. Lorsqu'il s'agit
de les faire valoir, les options sont nombreuses, ce qui peut parfois désorienter les non-
initiés. Sans un contréle régulier de 'emploi non autorisé des marques de commerce et, le
cas échéant, sans I'application des droits de marque de commerce, les entreprises courent le
risque de perdre le caractére distinctif de leurs marques de commerce et I'étendue de la
protection qu'elles offrent. A l'inverse, il est essentiel que les entreprises comprennent les
risques d'infraction qui peuvent conduire a des actions en justice colteuses.

L'application de la législation canadienne en matiére de marques de commerce repose sur
quatre catégories d'infractions possibles : la violation, la commercialisation trompeuse, la
dépréciation de I'achalandage et les déclarations fausses ou trompeuses. La violation et la
dépréciation de I'achalandage requiérent des droits de marque de commerce enregistrés,
tandis que la commercialisation trompeuse peut étre fondée sur des droits enregistrés ou
non. Les déclarations fausses ou trompeuses ne nécessitent pas la mention d'une marque de
commerce particuliére. Bien que I'on trouve ces catégories dans d’'autres pays, notamment
aux Etats-Unis et en Europe, la |égislation canadienne en matiére de marques de commerce
présente certaines caractéristiques particulieres.

Dans le présent bulletin, nous offrons un cours accéléré sur les quatre principales catégories
d'infractions en matiere de marques de commerce, afin que vous puissiez prendre des
mesures pour formuler une stratégie efficace de lutte contre les infractions et éviter toute
responsabilité éventuelle.

La violation

Les actions en violation de marque de commerce au titre des articles 19 et 20 de la Loi sur les
marques de commerce ne peuvent étre fondées que sur des droits de marque de commerce
enregistrés.

L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que I'enregistrement d'une marque
de commerce a I'égard de produits ou services donne au propriétaire le droit exclusif a
I'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services. En
conséquence, l'article 19 confére le droit de poursuivre en justice la personne qui emploie
sans autorisation une marque de commerce identique a I'égard des mémes produits ou

services mentionnés dans I'enregistrement™.,
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Les éléments de preuve requis pour I'exercice d’'une action au titre de l'article 19 sont donc
les suivants : a) 'emploi non autorisé de la marque, lorsque b) la marque est identique a celle
dépeinte dans I'enregistrement et ¢) la marque est employée en association avec un ou
plusieurs des produits ou services énumérés dans I'enregistrement.

L'article 20 de la Loi sur les marques de commerce a une portée plus large, puisqu'il considere
que le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée a I'emploi exclusif de cette
derniére est réputé étre violé par une personne qui emploie une marque de commerce ou un
nom commercial créant de la confusion.

Le terme « marque de commerce créant de la confusion » est défini au paragraphe 6(2) de la
Loi sur les marques de commerce, et le paragraphe 6(5) dresse une liste non exhaustive des

circonstances dont le tribunal tiendra compte en 'espéce®. Une marque de commerce crée

de la confusion avec une autre si son emploi est susceptible de faire croire a tort au
consommateur moyen que les produits ou services associés aux marques de commerce sont
issus de la méme source.

Dans la pratique, les tribunaux analysent la confusion de maniére globale, les diverses
circonstances de l'espéce étant pondérées en fonction des faits en preuve. Par exemple, le
degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent la question primordiale,
mais les différences dans la nature des produits ou des services peuvent atténuer le risque
de confusion.

Les moyens de défense les plus courants contre les actions en violation consistent a faire
valoir que l'enregistrement n’est pas valable (que ce soit dans son intégralité ou en ce qui
concerne les produits ou services particuliers pour lesquels la violation est alléguée), que la
marque de commerce contestée n'a pas été utilisée conformément a l'article 4 ou que la
marque de commerce contestée et les produits ou services associés sont distincts de ceux
qui sont énumérés dans I'enregistrement.

La commercialisation trompeuse

La commercialisation trompeuse protege contre l'appropriation illicite de I'achalandage ou
de la réputation d'une autre personne sur le marché par le biais d'une tromperie publique et
peut étre fondée sur des droits enregistrés ou non. Si votre entreprise n'a que des droits de
marque de commerce non enregistrés a faire valoir, attendez-vous a ce que la
commercialisation trompeuse soit le point central de la discussion avec votre avocat.

Délit de commercialisation trompeuse

La commercialisation trompeuse requiert la preuve de trois éléments :

e |'existence d'un achalandage

e |e fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration

e le préjudice réel ou possible pour le demandeur®
L'achalandage désigne la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce

donné sur la clientéle™ et « s'entend de I'association positive qui attire les consommateurs

vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutdt que vers ceux de ses

concurrents »™, La commercialisation trompeuse est fondée sur I'exploitation illégale de
I'achalandage ou de la réputation d'une autre personne par le biais de fausses déclarations.
Lorsqu'ils évaluent 'existence d'un achalandage, les tribunaux peuvent tenir compte de
divers facteurs, notamment le caractere distinctif inhérent ou acquis, la durée de I'utilisation,
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les sondages, les ventes et I'étendue et la durée de la publicité et de la commercialisation®™. I|
est important de noter que le délit de commercialisation trompeuse ne protége
I'achalandage que dans la région ou celui-ci a été acquis (c.-a-d. la ou la marque de

71

commerce a été employée)

Il peut y avoir fausse déclaration lorsqu’une autre partie déclare I'une des choses suivantes :

e que ses produits, services ou activités sont ceux du demandeur

e que ses produits ou services ont été approuvés, autorisés ou avalisés par le demandeur

e qu'il existe un lien commercial quelconque entre les parties™
Bien que le motif puisse étre un facteur important lorsque la preuve montre que la fausse

déclaration était intentionnelle™, 'absence de mauvaise foi ou d'intention de tromper le

[10]

public n'est pas un moyen de défense

Le préjudice peut résulter d'une perte réelle ou possible de ventes ou d’'une atteinte a la

réputation ou a I'achalandage. Le préjudice ne peut é&tre présumé"". Le demandeur doit
démontrer, preuves a I'appui, qu'il a subi un préjudice réel ou probable du fait du
comportement de l'autre partie. Dans les cas ou les parties sont des concurrents directs, les

tribunaux inféreront souvent la probabilité de perte de ventes'™., Les tribunaux peuvent
également inférer un préjudice lorsque les produits ou services de I'autre partie sont d'une

qualité nettement inférieure & ceux du demandeur™, ou en cas de perte de contrdle sur la

[14]1

réputation, I'image ou I'achalandage par suite des actions de l'autre partie
Commercialisation trompeuse au titre du paragraphe 7b)

Le paragraphe 7b) de la Loi sur les marques de commerce est la codification juridique du délit

de commercialisation trompeuse™™. Son champ d’application est plus étroit que le délit civil,
qui peut couvrir un éventail plus large de comportements pouvant donner lieu a une action,
qui ne sont pas strictement limités aux marques de commerce en tant que telles et qui ne
sont pas soumis aux exigences techniques de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois,
un avantage significatif réside dans le fait qu'un demandeur au titre du paragraphe 7b) peut
agir devant la Cour fédérale et obtenir une injonction a I'échelle nationale, alors qu'une
action pour commercialisation trompeuse en common law doit étre introduite auprés d'une
cour supérieure provinciale.

Bien que I'analyse au titre du paragraphe 7b) partage avec le délit civil le critére en trois

[ex .

volets, il existe des différences importantes

7 »

e Le demandeur doit prouver qu'il possede une « marque de commerce valide opposable
au moment ou l'autre partie a commencé a attirer I'attention du public sur ses propres

[18]

produits et services

e L'autre partie doit avoir utilisé la marque de commerce contestée au sens de la Loi sur les

marques de commerce™™, comme nous I'avons indiqué dans un précédent bulletin. Cela
limite la portée du comportement couvert par la commercialisation trompeuse au titre du
paragraphe 7b) et peut exclure un comportement qui serait autrement passible de

poursuites en vertu du délit de commercialisation trompeuse, tel que 'adoption des
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mémes caractéristiques visuelles d’'un produit ou de son emballage (communément
appelé « présentation commerciale » ou « habillage commercial ») que celles d'un

concurrent®”.,

e En ce qui concerne les fausses déclarations, le demandeur au titre du paragraphe 7b) doit
prouver qu'il existe un risque de confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de

[21]

commerce (comme il est indiqué ci-dessus concernant la violation prévue a I'article 20)
Par conséquent, seules les fausses déclarations susceptibles de faire croire a tort au
consommateur moyen que les produits ou services de l'autre partie proviennent du

demandeur peuvent faire I'objet d'une action en vertu du paragraphe 7b).
Commercialisation trompeuse par substitution - paragraphe 7c)

Le paragraphe 7c) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que nul ne peut faire passer
d'autres produits ou services pour ceux qui ont été commandés ou demandés. Alors que le
paragraphe 7b) traite des fausses déclarations concernant les produits, les services ou
I'entreprise d'une personne, le paragraphe 7c¢) traite des situations ou un consommateur
commande ou demande un produit ou un service particulier et ou le vendeur substitut a ce
produit ou service un autre produit ou service. Un exemple de ce type de commercialisation
trompeuse est la vente de produits contrefaits présentés comme authentiques.

Dépréciation de l'achalandage

Une action pour dépréciation de I'achalandage ne peut étre intentée que par le propriétaire
de la marque de commerce déposée. L'article 22 de la Loi sur les marques de commerce
prévoit que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre
personne d'une maniére susceptible d'entrainer la diminution de la valeur de 'achalandage

[22]

attaché a cette marque de commerce

[23] .

Une action au titre de l'article 22 doit comporter quatre éléments de preuve

1. Emploi de la marque de commerce déposée : La marque de commerce doit avoir été
employée en liaison avec des produits ou services, peu importe que ces produits ou
services entrent en concurrence avec ceux du demandeur. Il n'est pas nécessaire que
I'emploi soit « en tant que marque de commerce » (dans le sens d'un emploi visant a

distinguer des produits ou des services d'un autre)*?; il peut y avoir une ressemblance

« qui suffit [pour établir un lien] » ou « au point d'étre confondue » avec la marque de

commerce déposée (par opposition au critére de « confusion » requis dans le cas d'une
p p pp q

violation ou d'une commercialisation trompeuse au titre de l'article 20)*,

2. Achalandage appréciable : La marque de commerce déposée du demandeur doit étre
suffisamment connue pour que I'achalandage qui y est attaché soit appréciable. Bien que,
pour déterminer I'existence d'un achalandage, on tienne compte des mémes facteurs que
ceux décrits ci-dessus en ce qui concerne la commercialisation trompeuse, on en tient

compte a des fins différentes : pour une action au titre de l'article 22, on prend en compte

le caractére distinctif et la réputation pour évaluer si I'achalandage peut se déprécier®,

3. Lien: La marque de commerce du demandeur doit avoir été employée d'une maniére
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susceptible d’avoir une incidence sur 'achalandage®. Le lien peut &tre établi par la
démonstration que I'emploi est susceptible d'‘évoquer un lien entre les deux marques

[28]

« dans l'esprit des consommateurs de la population de référence”” », qui sont intéressés

[29]

par I'achat des produits ou services pertinents et qui sont « plutdt pressés” ». Le lien peut

étre déduit dans certains cas des similitudes marquées qu'il y a entre les marques de

[30]

commerce

4. Dépréciation : L'incidence de I'emploi de la marque de commerce doit étre probablement

la diminution de la valeur de I'achalandage (c.-a-d. un préjudice). Déprécier signifie

« diminuer la valeur [...] de » ou « dénigrer [...], mésestimer, rabaisser »"". Si le
dénigrement est I'une des formes possibles de dépréciation, la valeur peut également étre
diminuée par I'emploi de la marque tour a tour par différents usagers (ce que l'on appelle

parfois la « dilution »)®?; par l'affaiblissement de l'image de marque dégagée par la

marque de commerce ou de ses associations positives®™; par I'érosion de la capacité d'une

marque de distinguer les produits ou services de son propriétaire et d'attirer les

consommateurs®; ou par la perte de la capacité du propriétaire de contréler la facon

[35]

dont la marque de commerce est employée
Déclarations et publicités fausses, trompeuses ou mensongéres

La Loi sur les marques de commerce, la Loi sur la concurrence et le Réglement sur les aliments et
drogues contiennent d'autres dispositions qui interdisent les déclarations fausses ou
trompeuses sur les concurrents, les indications fausses ou trompeuses aux fins de la
promotion de la fourniture ou de l'utilisation d'un produit, et les fausses descriptions de
produits ou de services, y compris des dispositions particuliéres concernant des aliments,
des drogues ou des instruments médicaux. La question de savoir si une déclaration, une
indication ou une publicité est fausse, trompeuse ou mensongeére est en fin de compte une
question de fait, la prudence étant de mise pour la personne qui fait la déclaration si la
véracité de celle-ci est inconnue.

Paragraphe 7a) de la Loi sur les marques de commerce

Le paragraphe 7a) de la Loi sur les marques de commerce stipule que « nul ne peut faire une
déclaration fausse ou trompeuse tendant a discréditer I'entreprise, les produits ou les
services d'un concurrent ». Il n'est pas nécessaire qu'une telle déclaration soit faite en

connaissance de cause ou avec une intention malveillante®. En plus de satisfaire aux
exigences de la disposition, le demandeur doit également prouver le préjudice résultant de la

déclaration””.

trompeuses sont faites au sujet d'un concurrent dans le cadre d'une publicité comparative ou
autre, lorsque le concurrent est identifié par une marque de commerce, un nom commercial
ou un autre élément.

B7, La disposition peut &tre invoquée lorsque des déclarations fausses ou

Les fausses allégations faites publiquement selon lesquelles un concurrent a contrefait un
droit de propriété intellectuelle peuvent également enfreindre le paragraphe 7a) (méme sila
fausseté de l'allégation ne peut pas étre établie avant une date ultérieure, par exemple aprés
qu'un tribunal a conclu que le droit de propriété intellectuelle était invalide). Les déclarations
non prouvées faites a un distributeur, a un partenaire commercial ou a des clients d'un

[38]

concurrent peuvent étre particulierement risquées
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Dispositions de la Loi sur la concurrence

Outre les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, les parties au litige peuvent
également demander une mesure de redressement pécuniaire en vertu de l'article 52 de la
Loi sur la concurrence, lorsque, aux fins de promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un
produit, soit des intéréts commerciaux, une personne donne au public, sciemment ou sans
se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point

important®™. Bien qu'il soit similaire au paragraphe 7a) de la Loi sur les marques de commerce,
I'article 52 de la Loi sur la concurrence n'est pas limité aux déclarations concernant un
concurrent et couvre donc un champ plus large de comportements pouvant donner lieu a
des poursuites.

En vertu de modifications apportées récemment a la Loi sur la concurrence, les parties privées
pourront désormais demander au Tribunal de la concurrence la permission de contester une
pratique commerciale trompeuse en vertu de l'article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

Publicité fausse, trompeuse ou mensongére relative aux aliments, aux drogues et aux
instruments

La publicité relative aux aliments, aux drogues et aux instruments médicaux doit faire I'objet
d’'une vigilance accrue. En vertu de l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit,
entre autres, d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment - ou d’en faire la publicité - de

maniére fausse, trompeuse ou mensongere ou susceptible de créer une fausse impression

quant a sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa shreté™”. Les
articles 9 et 20 de la Loi sur les aliments et drogues prévoient des interdictions similaires en ce

qui concerne les drogues et les instruments médicaux™". Lorsqu’on fait affaire dans ces
domaines, il convient de préter une attention particuliére a la signification susceptible d'étre
percue des marques de commerce choisies pour étre employées en association avec ces
produits hautement réglementés, en particulier si la marque de commerce fait référence a la
nature, a la valeur, a la qualité, a la composition, aux avantages ou a la sGreté du produit.
Bien qu'il n'existe pas de droit d'action privé en cas d'infraction a la Loi sur les aliments et
drogues, le ministre de la Santé dispose de pouvoirs étendus d'application de la loi.

Principaux enseignements pour les entreprises

Il peut s'avérer utile de connaitre les fondements des actions en matiére de marques de
commerce et de concurrence déloyale, en particulier lorsqu'ils s'appuient sur les conseils
avisés d'un avocat spécialiste des marques de commerce, pour éviter les risques de
responsabilité |égale et de poursuites, et faire la différence entre les allégations sérieuses et
les allégations fallacieuses.

Il peut étre également bénéfique de disposer de connaissances et de conseils solides en
matiere de marques de commerce lorsque, dans le cadre d'une véritable action en justice, la
confiance est de mise afin de protéger les précieux actifs, la réputation et I'achalandage
accumulés grace a la marque de commerce de |'entreprise.

Bien que la stratégie de lutte contre les infractions ou de défense dépende en fin de compte
des faits et des positions adoptées par les parties, on doit tenir compte des facteurs
suivants :

e Les droits de marque de commerce, qu'ils soient enregistrés ou non, peuvent constituer
un fondement valide pour un litige en matiére de marques de commerce. Ignorer les

droits de marque de commerce d'un tiers, qu'ils aient été acquis par adoption, emploi ou
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enregistrement, est une source de danger.

e Les droits de marque de commerce enregistrés offrent la meilleure protection et
permettent d’engager des actions en violation et en dépréciation de I'achalandage, avec
une portée nationale. Tant qu'ils sont valides, les droits enregistrés constituent également
une défense absolue contre la violation et la commercialisation trompeuse.

e Alinverse, les droits de marque de commerce non enregistrés sont limités & la région ou
ils ont été adoptés et employés, doivent étre fondés sur la preuve d’'un tel emploi et sont
plus difficiles a utiliser comme bouclier contre les actions d’autrui pour violation et
commercialisation trompeuse.

e En ce qui concerne la publicité, il y a lieu de demander conseil a un avocat avant d'utiliser le
nom commercial d'un concurrent, ses marques de commerce (ou des noms et des
marques de commerce qui peuvent étre similaires au point de créer de la confusion) ou
des termes qui suggérent ou identifient d'une autre maniere un concurrent, son entreprise
ou ses produits et services. Une telle publicité pourrait donner lieu a une violation de
marque de commerce, a une commercialisation trompeuse ou a une dépréciation de
I'achalandage. Si la publicité est fausse, trompeuse ou mensongeére, elle peut aller a
I'encontre de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur la concurrence ou de la Loi sur

les aliments et drogues.
Pour obtenir de 'aide afin de vous y retrouver dans les méandres de I'application de la loi en
matiére de marques de commerce au Canada, veuillez communiquer avec un membre du
groupe Litige en matiére de propriété intellectuelle d'Osler.

[11 Loi sur les marques de commerce, art. 19; Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company, 2019
CF 961, par. 34, confirmant 2021 CAF 29.

[2] Loi sur les marques de commerce, par. 6(2) et (5); Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.,
2011 CSC 27, par. 40, réitérant le critere prononceé dans l'arrét Veuve Clicquot Ponsardin c.
Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, par. 20 : « Le critére applicable est celui de la premiére
impression que laisse dans I'esprit du consommateur ordinaire plutdt pressé la vue [de la
marque] sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il
n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arréte pas
pour réfléchir a la question en profondeur, pas plus que pour examiner de pres les
ressemblances et les différences entre les marques. »

[31 Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2005 CSC 65, par. 66-69.

[4] Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. [1992] 3 RCS 120, p. 134.

[5]1 Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, par. 50.

[6]1 Sandhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd, 2019 FCA 295, par. 48.

[71 Voir, par exemple, Quality Program Services Inc c. Canada, 2018 CF 971, par. 61, confirmant
2020 FCA 53.
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