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INDEX PAR SUJET

Abandon

abandon officie[, V.1

demande$_l11.8]2, V.1b

demandes de marques, effet de I'abaridon] V.21
dossierd, V.1¥

en vertu du par. 40( 4
transfert des fichek, V.18

Additionnel
affidavits] 1V.10.2.4

observations sur les demanfles, 11.7.4.6
renseignements (rapporfs), V.14.3

Affidavit d'emploi continu, [Il.7.7

Annonce

approbation pouf, V.12|2
préparation du dossier pdur, II.10

Approbation [Voir Demande |

Articles de la Loi

a. 2[1.5.6.1

. 4[115.63

.5[M1.7.2.3

.6(2)[1.2

. 6(5)[1I1.2.2—111.2.2.6]
o[1V.8.1—IV.8.11[ 1V.8.13

. 9(1K),Iv.3:13[1V.8.7]

. 9(1)),[IV.317[1V.3.12

. 9(2p),V.8.14]

. 9(2p),[IV.8.14.1]

10[1V.8. 1% 1V.8.13. IV.8.15
.10.1[1v.8.1211

. 12(1p)[IV.3=1V.3.10][V.5]

. 12(1p),IV-3.6l[IV.4—1V.4.13[1V.6.3[ V.6
. 12(1}),IV.3.6[1V.6—1V.6.3[ V.7]

- 12(1y),[.7.2,[V 8]

- 12(1g),0V.8[V.9]

- 12(1)),IV.815[ V.91

. 12(1y) & h),[1V.8.16[1v.9.4.4[ V.9.2

OO LD D

viii » TABLE DES MATIERES LE MANUEL D'EXAMEN DES MARQUES DE COMMERCE



122781, V.10—IV.10.2}4, 1V.10.3—1V.10.3.2
. 13[11.7.6—11.7.6.2

1478 1V

15[ 111.7.2

16l 1.4 1.8[V.10[ V.14.41
16D 7.2

. 16(2)L1.7.3

- 16(3)I1.7.4]

23[11.7.5]

24 L.7.3[ 1.7.3]

249, .7.3[1.7.58

30L1L.3

. 3@),[1.5.5[V.4]

. 3m),[1.4][1.5.5.4[1.5.6[ 1.6.1[ 11.7.1
. 3@),MA.5.5.101.5.6[ .64 11.7.2
. 3al)[11.4)1.6.1[11.7.3[11.7.3.3]
. 3@),[IL4][1.7.4]

. 30),[11.4][11.7.5]

. 3@),[1.5.3]

. 3(n),[11.5.2[11.6.2 ]

. 30),[1L.5.7][1V.6.3 ]

. 31(1)LIL7.3.4]

32 1.7.6[1.7.6.8, V.10
3411.7.35]

35[11.6.4. V.9

. 360 V.16, V.20.]

37(2) V.1l

37(3)L11.3.1]

40(2)1.7.4.3

. 40(3)L1L.7.4.4

. 41(1p),[11.5.3

. 41(1p),IL4MN.7.7]

L 42(1)L11.5.3

44[V.14.5

.45[V.14.5]

. A7(1)&((2)L7.4.4 V.20
.50(D) 5.2, 1.7.413,1.7.8.1

DL DD

Associations | Voir Requérant|

Autorité publique
marques interdites, 1V.8.10.2.1

Avis public
marques interdites, 1V.8.3]1, 1V.8.10.2.3
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Ayant droit,

autres objections en vertu de l'art.[16, V.14.4.1
date déterminante, 1.7.1[2, 1.7.4.2, 11.7.4]2
méme date déterminarite, I1.8.5
revendications multiples, V.11

Banques, Loi sur les)V.6.3)

Caractere distinctif

détermination du, par. 12(2). 1V.10.3

- décisions antérieurgs. 1V.10.8.1

- fardeau de la preuye, 1V.10.3/2

inhérent, al. 6(%),[11.2.2.1]

par. 12(2)_1V.10

- généralitég, 1IV.10/1

- preuve] IV.10.2

pas dépourvue de, art. L4, 11]7.8, IV]11
présentation de la preuve, art.[32, 11.4.6.3, 1Y.10

Catégories générales de marchandises et de servijgdés.5.1

Certificat
d'enregistrement correspondant, 11.7,3.4

Chiffres, |IV.2.9

Conditions de production Voir Description

Confusion,[IIl ]

avec un nom commercifl, [11.7.4

avec une marque de certificatibn. 111.7.3
avec une marque enregistiée, 111]7.1
ayant droit, demandes en coinstapce,|Ill.8
circonstances de l'espéce,lll]2.1

consentemert, V.14]6

critére[111.3]

découverte d'une marque créant de la confusion.]Ill.7
définition[111.2]

désistement, marques créant de la confusion, 1V]9.4.2
doute[111.3.1

emploi simultané de marques créant de la confision, 1)1.8.3
marques liéeb, [11.7]2

notification au requérant. 111.8.4

paragraphe 6(5). 111.2]2

- al. 6(5p) caractére distinctif inhérent, 11.2.2.1
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- al. 6(5)) période et degré d'emploi, 111.2.3.2

- al. 6(5) nature des marchandises et servjces, I11.4.2.3, 111.2.2.4
- al. 6(5)) nature du commerde, 111.2.2]5

- al. 6(5) degré de ressemblance entre les marfues, 111]2.2.6
rapports de I'examinatefir, |8

Consentement

marques interdites, 1V.8.14
marques créant de la confus|on, V.1]4.6

signature, 1V.3.12

Couleur|IV.2.1
description de la couleur, 11.6.2,3

lignes indiquant la couleur sur les dessins, 11.6.2.2

Date
de priorité, 1.7.3.5
premier emplo[ 1.5, I1.7.1)2

révélation11.5.6( 11.7.2J2

Déclaration d'emploi\Voir Emploi |

Déclaration du droit & I'emploi[11.5.7]

Définition

confusion] 1.3

description claird, IV.41
marque de commer¢e, 1M.2
marque de certificatioh. 11.7.5]1
noms ou noms de famille, IV.3.2
signe distinctif_11.7.6.1L

Degré de ressemblancentre les marqueglll.2.2.6

Demande

approbation et annonge, V.12.2

contenu des demandes,_].7

disposition de 14, 111.8.1.p

effet d'une demande abandonfée, V.21
extension de I'état déclaraltif_I.7.7

- conversion en une demande ordingire, 11.7.7
fondée sur la révélation au Cangda, 11]7.2
fondée sur I'emploi au Canafda, 11]7.1

fondée sur I'emploi projeté au Candda, 1117.4
fondée sur une demande ou un enreg. dans un pays de[Tunioh 11.7.3
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forme des demandés. 11.8.1

genre de demandes. 1114

indications figurant dans certaines demarides] 11.6
marque de certificatidn, 11.7]5

- renseignements devant y figufer, 11.7.5.4
observations supplémentaires. 11.7.4.6
renseignements nécessalres.Il.5

signe distinctif|, I1.7.6

Dénominations de variétés végétales
alinéa 12(1f),[1V.8.15]

article 10.1,1vV.8.12.1

rapports de I'examinatefir, V.p.1

Description

al. 12(1p) (desc. claire ou desc. fausse ou trompduse)] 1V.4
- conditions de productioh, 1V.4.10

- critere[ 1V.4.3

- définition[1V.4.1

- description faussk. 1V.4.5

- description fausse ou trompedyse, IV|E.6, V.9/4.1
- embellissement de mots descripfifs, 1V.4.8.1

- en langue francaise ou anglajse, 1V]4.7

- exameri, IV.4.P

- lieu d'origine 1V.4.19

- marque de certification, 11.7.8[3, 1V.4.13

- marques de commerces suggestjves, 1Y.4.9

- nature ou qualitg, IV.4]8

- personnes employées a la producfion, IV.}4.11

- rapports de I'examinatelr, .6

- sources de référente,_1\M.5

- sous forme graphique, écrite ou sonpre. 1V.4.4

Description claire | Voir Description |

Description fausse et trompeusdyV.4.6]

Désistement

article 35[1v.9

article 35, formules, paragraph¢ 3, 11)6.4

description fausse et trompeuse ou matiére interdite trompeuse, 1V.9.4.1
désistement parti€[, 1V.9.1]4

en cas de confusidn, 1V.9.4.2

formule de désistement, IV.9]5
indications géographiques protégées pour vins ou spirifueux, 1V]9.4.4
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marque composée, 1V.9.1]3

marque non enregistrable méme avec désistgment, 1.9.4

mot composé, IV.9.111

mot contenant un trait d'unidn, 1V.9.1].2

partie d'une marque de commefce, IV.p.1

partie indépendamment enregistrable-aucun désist¢ment, 1V.9.3
partie non indépendamment enregistrable-désistement fequis. JV.9.2
tous les éléments d'une marque de commierce, IV.p.4.3

Dessins

alinéa 30) et régle 27(1) & 28.11.6.2]

- description de la coulefir, 11.6.2]3

- format et dimension, régle 27([@). 11.6.2]1

- lignes indiquant la couleur, régle 8. 11.6.2.2

et spécimens - extension de I'état déclafatif, 11.7,.7.2
représentation des marchandises-aultrait, 1IV.2.3
représentation des marchandises-en lignes pointfllées, V.2.4

Emballages|IV.2.5

Emploi

affidavit d'emploi contind, 11.7.7]
d'une dénomination socidle,11.5.2.7
d'une marque de certificatibn, 11.7.5]2
d'une marque de commefce. 11.5.6.1
d'une marque interdife. 1vV.8.14

date de premigr, I1.56, I.7.1.p
déclaration d[, 11.7.4.B

déclaration du droit & I'emplpi, .57

demande fondée sur I'emploi a I'étraniger, 11.7.3

demande fondée sur I'emploi au Canda. 11.7.1

demande fondée sur I'emploi projeté au Cahada, ]1.7.4
emploi simultané de marques créant de la confysion, 1]1.8.3
période et degré @ 1.2, 2R

Emploi projeté

Demande fondée sur I'...au Canada, 11.7.4

- abandons aux termes du par. 49(3), 11.7.4.4
- avantagé, 1.7.4.p

- déclaration relative a I'emplpi, 11.7.4/3

- explication_11.7.4.1

- observations supplémentaites, 11.7.4.6

- spécimen§, 11.7.4.5

Emploi simultané IVoir Emploi |
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Entités
étrangeres$. 1.5.2.9
personnes moralgs, 11.5.2.8

Entreprises en copatrticipation|ll.5.2.5

Examen

de la formule de demanfie |l

- demande d'examen accéléré, |1.2
- exigences formelles, art. 30, 11.3
- préliminaire]_11.1]

de la marqué, 1V

- objet de I'exameh, IV]1

rapports de I'examinatelr, vV

Examen préliminaire [Voir Examen

Exigences formellegll.3]

Extension
conversion en une demande ordinaire, 117.7
de I'état déclaratif des marchandises et seryices, JIl.7.7

Fausse (description}1V.4.5]

description claire ou fausse et trompduse, V.4
désistemenit, 1V.9.4.1

et trompeusé. 1V.4.6

Fonctionnalité [ Voir Marque de commerce

Fondement

changementt, I1.7]L, 1.7]P,. 11.7.4.1

demande ou enregistrement dans un pays de I'Union]I1.7.3
emploi au Canada.11.711

emploi projeté au Canada, I1.7]4

révélation au Canada, 11.7.2

Formules [11.5.1[11.5.29[M.6.3[ 11.6.4 |
formule 1[11.5.7]. 1I.7.]
formule 2[11.7.2]

formule 3[11.7.3]

formule 4[11.7.4 ]

formule 5[ 1.7.5]

formule 6[11.5.3]

formule 7[11.7.7]
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Genre de marchandises ou de servicgdl.2.2.3[111.2.2.4 ]

Index

recherchd, 111.6
transfert des fichds, V.18

Indications géographiques protégées pour les vins ou spiritueii/.8.16

désistement, 1V.9.4.4
rapports de I'examinate[ir, V.9.2

Inhérent (caractere distinctif),|111.2.2.1

Initiales

lettres ef, IV.2.9
Inspection des viandes, Loi sur J[1V.6.3

Lettres

et initiales, 1V.2.8
Licencié[11.5.2. [ 11.7.4.3

Lieu d'origine ,[IV.4.12]
marque de certificatiop, 1V.4.113
- descriptive dy, 11.7.5.8

Marchandises/Services

catégories généralés, 11.5.5.1

demande d'extension de I'état déclaratif[des, ]1.7.7
description deb. 11.5.b

genre dd. 111.2.2]3, TT.2.2]4

nom ded, 1V.6

rapports de I'examinate[irr, V.4

- suppression de, V.14.2

représentation des, IV.2\3, IV.2.4

spécifiques dans les termes ordinaires du comrherce] I1.5.5

Marque composée | Voir Désistement

Marque de certification
créant de la confusian, I11.7.3

définition[1.7.5.1

demande$, .75

descriptive du lieu d'origide,I1.7.5[3,1V.4.13
emploi[1.7.5.9
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exemples de marques de certification dépogées, 11]7.5.5
normeq, I.7.511, I1.7.5.4
renseignements devant figuter, 11.7.5.4

Marque de commerce

chiffres[1V.2.9]

composég, IV.9.13

confusion avec une...dépodée, 11117.1

couleur 1V.2.1

découverte d'une marque créant de la confdsion] 111.7
définition d'une V.4

demandes abandonndes, [11.B.2

description claire ou.[., V.4

désistement. 11.6J4. IV.D

effet d'une demande de...abandornée, V.21
emballage$, IV.2.5

emploi d'und_I.5.6.11

emploi simultané de marques créant de la confusion, 111.8.3
fonctionnalité[ 1V.2.2]

genre dé. 1L.7.1.1

identification et descriptiof, I1.5.1

lettres et initialeg, 1V.2)8

marque de certificatioh, IL745, 11.7.5[5, IV.4.13
marque lié¢, 11.7.P

noms et noms de famille, 1V.3

non enregistrabl
partie d'une, 1V.9.]

représentation des marchandises, IM|2.3, I\.2.4
signe distinctif, 11.7.6/1, IV.2.6

slogan_1V.2.7

suggestive, 1V.4.D

traduction et translitératioh, 11.6]2

Marques de commerce liées | Voir Marque de commerde

Marques interdites

a. 12(1p),[.8]

a. 9(1p), b) & ¢),[IV.8.1]

a. 9(1p[1v.8.2

a. 9(1p)[1V.83]

— formule de demande d'avis pubiic, 1V.813.1
a. 9(13), 9) & h),[1Iv.8.4

a. 9(1n.1)[1v.8.4.1]

a. 9(1)) & i.1)[IV.8.5]

a. 9(1).2)[1vV.8.5.1
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.9(1).3),IV.8.5.2

.9(1)),0v.8.6

. 9(1K),IV.8.7 ]

. 9(1)),V.8.8]

.9(1)n),[IV.8.9]

. 9(1)),[V.8.10]

. 9(1))i) & i),[1V.8.10.1]

. 9(1)viii),1v.8.10.2]

— autorité publiqué, 1V.8.10.2]1

— formule de demande d'un avis puljlic, 1V.8.10.2.3
— marques officielle§, 1V.8.10.2]2
.9(1n.1)[1v.8.10.2.4

. 9(1p),[Iv.8.11]

. 9 & 10 - notification au requérahnt. V.8.113
. 9(2}) - consentemerit. 1V.8.14
-9(2p)[1v.8.14.1]

.10 1v.8.13

.10.1[1v.8.12.1

. 12(1j) & art. 10.1 — dénominations de variétés végétales, IV.B.15
matiére interdite trompeuse. [V.9.4.1
rapports de I'examinate[ir, V]9

OO YOO YYD

AP VI OO <D O R < DR o)

Marques pharmaceutiques
confusion|_[1.2.2.4

Métaux précieux|V.6.3

Mot composé | Voir Désistement]

Mot contenant un trait d'union Moir Désistement|

Nature du commercegllll.2.2.5

Nom des marchandises ou servicgB/.6 |

raison d'étre de l'al. 12@)[IV.6.1]

- interprétation et applicatign, 1V.6]2

rapports de I'examinate(ir, V.7

renseignements provenant des ministgres, 1V.6.3

Noms

dénomination socialk, 11.5.2]7

et noms de famille, al. 12@)[1V.3]
- & la forme possessiVe, IV.3.5

- au pluriel [ 1V.3.4]

- composég, 1V.3]3
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- critere pour déterminer le signification principéle, 1V.3.10
- définition[1V.3.2]

- mot[1V.3.1]

- noms commerciauk, 111.7]4

- parties contrevenant aux al. 12{(1¢tb) ou 12(1}) etc),[IV.3.6 ]
- personnages historiques, IV.311

- prénom et nom de famille. 1V.3.2.1

- principalement._1V.3.9

- rapports de I'examinatelir, VI5

- rubriques de la recherche, 111.5.4

- signature$, 1V.3.12

- sources de référenge, IV.3.7

- suivi de "& fils", "fréres", et¢, 1V.3.2.2

- uniquement, 1V.3.8]1

Noms commerciauxlll.7.4
Noms de famille Voir Noms

Observations
observations supplémentaires relatives a la denande, 11]7.4.6

Officielles(marques]) Voir Marques interdites |

Paragraphes générauyV.3]

Particulier (requérant), (11.5.2.2

Partie d'une marqug Voir Désistement|

Partiel(désistement)| Voir Désistement

Pays de I'Union|ll.7.8
Personnages HistoriqueglV.3.11

Personnes employées a la production Voir Descriptior

Personnes moraleg).5.2.2/11.5.2.8 ]
étrangeres, 11.5.2.9

Prédécesseur en titre¢ll.5.2.1// 11.6.1 |
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Preuve

affidavit principal[ 1vV.10.2.1

affidavits supplémentairds, 1V.10.2]2

article 12(2)[_1V.10

article 14[11.7.8]

- observations diverses concernant l'art{ 14, 11.4.8.3
- renseignements devant figurer dans les affidavits, 11.7.8.2
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| INTRODUCTION

Information Générale

Le présent manuel a été rédigé pour répondre aux besoins du Bureau des marques de commerce, et
en particulier a ceux de la Section de I'examen. Le Bureau des marques de cdmmligision de

I'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ORICgst I'organe du gouvernement qui a pour
fonction de recevoir toutes les demandes présentées par les particuliers et par les sociétés qui désirer
faire enregistrer leurs marques de commerce, et d'y donner suite.

Bien que l'enregistrement ne soit pas d'une nécessité absolue pour pouvoir utiliser la marque de
commerce] il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce tres utilisées qui ne sont
pas enregistréds il n'en reste pas moins préférable de le faire, vu les avantages qu'en retire le
propriétaire de la marque. Le titulaire d'un enregistrement peut effectivement intenter une poursuite
pour violation et faire aisément valoir ses droits, alors que, sans enregistrement, le demandeur ne
peut que chercher a prouver qu'il y a eu un cas de substitution frauduleuse.

Le Bureau des marques de commerce donne suite aux demandes d'enregistrement de marques de
commerce en passant par plusieurs étapes, y compris accuser réception, indexer, examiner et traiter
les demandes. Il s'occupe également de la publication, des oppositions, de I'enregistrement ou du
rejet des demandes. En premier lieu, I'examinateur doit s'assurer que certaines exigences
administratives ont été remplies. Il procede ensuite a un examen détaillé en suivant les dispositions
de laLoi sur les marques de commerdeutefois, bien que la Loi fournisse les directives juridiques
fondamentales en matiere d'enregistrement de marques de commerce, elle ne constitue pas un
document de référence complet, vu sa nature.

Le manuel vise a regrouper les interprétations qu'ont faites les tribunaux des dispositions de la Loi et
du Reglement sur les marques de commerce. Par conséquent, il devrait permettre a I'examinateur de
réduire le temps passé a I'étude des demandes, car il clarifie les lignes directrices a suivre. En outre -
et c'est peut-€tre la un point plus important - le manuel devrait permettre de prendre des décisions
plus uniformes.
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Bien qu'il soit impossible de prévoir ou d'étudier convenablement tous les problémes qui peuvent
surgir lors de I'examen, il est & espérer que les aspects les plus importants du processus d'examen on
été abordés et que ce document pourra répondre aux besoins immédiats des examinateurs et gu'il
profitera au public par le fait méme.

Il'y a lieu de remarquer que le présent manuel n‘est qu'un guide et qu'il ne lie pas le Bureau des
marques de commerce. Il ne vise d'aucune fagon a se substituei alales marques de

commerceet & son Réglement. En cas de divergences entre le manuel et la Loi et son Réglement, ces
derniers ont préséance.
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I EXAMEN DE LA FORMULE DE
DEMANDE

1.1 Examen préliminaire

De nombreux services d'exploitation distincts du Bureau des marques de commerce d'Industrie
Canada prennent part a I'ensemble des formalités a accomplir relativement a une formule de
demande, entre le moment ou celle-ci est produite et celui ou la marque de commerce est enregistrée
(rejetée ou abandonnée). La demande est d'abord recue a la salle du courrier du ministére ot on y
appose la date, puis elle est remise a la Direction des finances de I'OPIC qui est chargée de percevoir
les droits appropriés et de leur attribuer un code, car on ne peut assigner une date de production a la
demande tant que les droits n'ont pas été acquitbéisla reégle 25 du Réglement sur les marques de
commerce.

La demande est ensuite envoyée a la Section des formalités administratives ou un numéro de dossier
est attribué. On procéde ensuite a une vérification afin de s'assurer qu'on a répondu aux exigences
liées a la production et, le cas échéant, on assigne une date de production. Il s'agit de la date de la
réception de la demande au Bureau des marques de commerce dans la région d'Ottawa-Hull, dans
I'un des bureaux de district, des bureaux régionaux ou encore a un bureau de poste si elle est arrivée
par poste prioritairé/oir la regle 3 du Reglement sur les marques de commerce.

La demande est alors traitée et saisie dans une base de données. On accuse ensuite réception de la
demande et la marque est classée dans l'index des demandes en instance. Enfin, elle est envoyée a |
Section de I'examen ou la recherche sera effectuée et la demande sera finalement attribuée a un
examinateur.

7 7

[1.2 Demande d'examen accéléré

A quelques exceptions prés, les demandes sont examinées dans I'ordre chronologique, c'est-a-dire
selon la date de production. Dans certains cas, un requérant peut aussi demander par écrit au
registraire que sa demande soit examinée de fagcon expéditive.
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Une telle procédure privilégie un requérant par rapport a tous les autres dont la demande sera par
conséquent retardée. Toute demande d'examen accéléré doit donc étre accompagnée d'une lettre
d'explications du requérant ou de I'agent au dossier détaillant les circonstances ou les raisons qui
justifient une telle requéte. Celles qui ne sont pas justifiées ou qui sont formulées de fagcon presque
routiniére par les requérants ou leurs agents ne seront pas acceptées. Les circonstances particulieres
justifiant I'accélération du processus d'examen sont celles qui suivent :

a) Le requérant se rend compte que la marque qu'il utilise pourrait étre confondue avec une
autre marque utilisée sur le marché.

b) Le requérant désire savoir, avant de se lancer dans une campagne publicitaire codteuse ou
d'envisager de grandes dépenses de production, si la marque projetée pourrait étre
enregistrée.

11.3 Exigences formelles - Article 30

Une fois que les services administratifs du Bureau des marques de commerce ont rempli les
formalités voulues relativement a la demande d'enregistrement d'une marque de commerce,
I'examinateur peut commencer son travalil. Il faut en effet s'assurer que la demande satisfait aux
exigences formelles de l'article 30 dé.ta sur les marques de commerce. Voir aussi la partie
intitulée "Dispositions générales" du Réglement sur les marques de combesr@®ints suivants

du présent chapitre ont pour objectif d'aider I'examinateur sur le plan de la forme.

11.3.1 Forme des demandes - Régle 13

Les demandes d'enregistrement doivent étre dactylographiées sur un coté seulement
d'une feuille de papier blanc d'au moins 8 pouces x 11 pouces (21 cm x 28 cm) mais

n'‘excédant pas 8,5 pouces x 14 pouces (22 cm x 35 cm), avec des marges gauche et
supérieure d'au moins 1 pouce (2,5 cm).

.4 Genre de demande - Article 16, alineéas 41(1) c) et 30b)
af)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme a |'ajiiea &80

Loi sur les margques de commemtegpour déterminer l'usage fait de la marque de commerce,
I'examinateur doit aussi examiner le fondement de la demande d'enregistrement. Le requérant pourra
préparer sa demande en se reportaRegglement sur les marques de commearoeamment la regle

25, et aux alinéas B)a 30) de laLoi sur les marques de commerce
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Le Bureau ne fournit pas de formules pré-imprimées. Une demande d'enregistrement d'une marque
de commerce est présentée selon la maniére prescrite par le registraireldamsaledes marques

de commercet sur la formule appropriée publiée par le registraire dans le Journal ou encore sous
toute autre forme qui permet de produire les mémes renseignements. Selon les circonstances, le
requérant peut combiner deux ou plusieurs des formules qui suivent :

Formule 1 : pour toute personne demandant I'enregistrement d'une marque de commerce employée
au CanadaVoir le paragraphe 16(1).

Remarque : Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est un signe distinctif
(article 13) ou d'une marque qui a déja acquis un caractere distinctif en vertu du paragraphe 12(2)
doit étre remplie selon le modéle de la formule 1.

Formule 2 : pour toute personne demandant I'enregistrement d'une marque de commerce révélée au
CanadaVoir le paragraphe 16(1).

Formule 3 : pour toute personne demandant I'enregistrement d'une marque de commerce déposée et
employée dans un autre paysir le paragraphe 16(2).

Remarque : Cette formule peut aussi étre employée par toute personne demandant l'enregistrement
d'une margque de commerce employée et faisant I'objet d'une demande dans un autre pays.

Formule 4 : pour toute personne demandant I'enregistrement d'une marque de commerce qu'elle-
méme, un titulaire de licence ou les deux projettent d'employer au C¥foada. paragraphe 16(3).

Formule 5 : pour toute personne demandant I'enregistrement d'une marque de certification employée
au Canada. Il faut combiner les formules 3 et 5 pour enregistrer une marque de certification qui est
déposée et employée dans un autre pays.

Formule 7 : pour le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui demande de modifier son
enregistrement en étendant I'état déclaratif des marchandises ou services a I'égard desquels la marqu
de commerce est déposée, en vue d'y inclure d'autres marchandises ou Seivicaméa 41(1)c).

Remarque : Nous avons omidéamule 6 car elle n'est d'aucune utilité pour les personnes qui
désirent faire enregistrer des marques de commerce. Elle sert a apporter certaines modifications au

reqistre.
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II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande

11.5.1 Identification et description de la marque O Alinéa 30 h),
regle 24, paragraphe 2, formules

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne doit viser qu'une seule
marque de commerc¥oir la regle 24.

Le paragraphe 2 de la formule type s'énonce en ces termes :

"La marque de commerce

Si la marque de commerce consiste uniqguement en un mot ou des mots non décrits en
une forme spéciale, il faut insérer le mot "est" suivi du mot ou des mots en
majuscules.

Un dessin doit illustrer la marque qui fait I'objet de la demande lorsque celle-ci
comprend :

a) Un mot ou des mots en une forme spéciale.

b) Un mot ou des mots en lettres majuscules et minuscules, cet
agencement de majuscules et de minuscules étant une
caractéristique de la marque de commerce.

c) Un mot ou des mots qui contiennent des accents dans une langue
étrangere tels que le tréma allemand ou le tilde espagnol (les
marques de commerce composees de mots seulements en lettres
majuscules ordinaires et munies de signes de ponctuation ou
d'accents en anglais ou en frangais ne seront pas considérées
comme des marques- dessins).

d) Une marque composeée de mots et d'éléments graphiques.
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e) Une marque comprenant des caractéres étrangers.

f)  Un mot ou des mots en couleur (lorsqu'on revendique la couleur
comme faisant partie de la marque).

Voir les sections 11.6.2 et 11.7.1.1 du présent manuel.

Lorsque la marque de commerce est un dessin, il y aurait lieu d'annexer le dessin a la
demande et d'insérer la mention "apparait dans le dessin ci-jpat'tontre, il ne
faut pas décrire la marque de commerceDes exemples comme ceux qui suivent ne

seraient pas acceptables :

a) La marque de commerce est le mot AJAX en lettres fantaisie.
b) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile.

c) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile
comme l'illustre le dessin ci-joint.

Il suffit donc de mentionner dans la demande : "La marque de commerce apparait
dans le dessin ci-joint."

Les exemples suivants illustrent aussi ce que I'examinateur ne devrait pas accepter :

1) Le requérant précise gqu'il acceptera n'importe laquelle des marques
de commerce suivantes :

JIMMY'S PIZZA
JIMMY'S HAMBURGERS
JIMMY'S MUFFINS
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2) Le requérant énumeére les marques en indiquant la préférence gu'il
leur accorde :

HEAVEN'S FAVOURITE (premier choix)
ECSTATICA (second choix)
FABULICIOUS (troisiéme choix)

Si une demande est produite alors que la marque de commerce se compose totalement
ou partiellement de mots dans plus d'une langue, la marque de commerce doit étre
utilisée telle quelle pour les marchandises ou les services a I'égard desquels elle a été
déposée. Prenons I'exemple de la marque de commerce dont le numéro
d'enregistrement est 224,146. Elle se compose des mots suivants :

LA FONTAINE DE TREVI THE TREVI FOUNTAIN LA FONTANA DI TREVI

La marque est déposée de la sorte, a condition qu'elle soit toujours utilisée de cette
facon en liaison avec les marchandises; les trois versions ne peuvent étre utilisées
séparément mais doivent étre utilisées ensemble. Toutefois, lorsque la marque de
commerce se compose de versions distinctes rédigées en deux langues différentes et
gue ces versions doivent étre utilisées séparément en liaison avec les
marchandises/services, le requérant doit alors faire enregistrer deux marques de
commerce.

11.5.2 Identité du requérant - Paragraphe 1, formules

[1.5.2.1 Dispositions générales

L'examinateur doit déterminer si le requérant et le propriétaire de la marque de
commerce ne sont qu'une seule et méme personne. Il mettra en doute le droit
de propriété lorsqu'il y a des signes que la marque a été utilisée par quelqu'un
d'autre que le requérant, soit, par exemple, par des filiales d'une société.
Remarquons que, conformément au paragraphe 50(1).dedar les

marques de commerdémploi revient a un requérant si, sous certaines
conditions, c'est un détenteur de licence qui emploie la marque de commerce.
Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédécesseur en titre,
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ce qui permet de connaitre les propriétaires précédents. Par exemple, le
requérant doit fournir une liste de tous ses prédécesseurs en titre par ordre
chronologique en commencant par le plus ancien, afin de prouver que sa
marque de commerce a été employée de fagcon continue au Canada depuis la
date de premier emploi.

[1.5.2.2 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au
moins un prénom. Le nom commercial utilisé devrait faire partie de
I'identification du requérant.

EXEMPLE : Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de Patisserie
Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniguement sa raison sociale. Chaque fois que
la demande semble avoir été faite d'aprées la raison sociale du requérant et non
en son nom propre, I'examinateur lui demandera de produire une demande
modifiée. Le nom du propriétaire légitime, c'est-a-dire le particulier a titre de
requérant, suivi de la raison sociale employée doivent y étre inscrits.

Si I'examinateur soupgonne le requérant de ne pas étre une personne morale
(c'est-a-dire si le nom n'est pas suivi des termes Incorporée, Inc., Limitée,
Ltée., Corporation ou Corp.), il se renseignera et exigera des explications. Une
déclaration écrite par le requérant ou son agent attestant que le requérant est
une personne morale suffira. C'est au requérant qu'incombe en définitive la
responsabilité de cette déclaration. On entend par personne morale une
personne qui peut engager des poursuites judiciaires ou étre poursuivie sous le
nom figurant dans la demandéir les sections 11.5.2.4 et 11.5.2.8 du présent
manuel.

11.5.2.3 Sociétés de personnes

Bien que le Bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus
d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme
des demandes d'enregistrement au nom d'une société de personnes, qui est
considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe
de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une
raison sociale. Il peut arriver occasionnellement que deux ou plusieurs
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personnes fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce
sans fournir de nom commercial. L'examinateur demandera alors qu'on lui
confirme l'existence de la prétendue société de personnes et qu'on lui en
fournisse la raison sociale.

Auparavant, lorsqu'une demande ou une cession était présentée au nom d'une
société de personnes, il fallait identifier chaque associé commandité.
Toutefois, cette pratique a changé, et il incombe au requérant ou a son agent
de prouver que la société est une personne morale. Par conséquent, le Bureau
accepte les demandes, les cessions, etc., produites au nom de la société
seulement, sans référence aux associés. Cependant, la société doit étre
identifiée en tant que telle.

[1.5.2.4 Associations

Les associations qui sont des personnes morales (c'est-a-dire qu'elles sont
reconnues par la loi) peuvent obtenir les droits & une marque de commerce en
liaison avec des services fournis a leurs membres, pour des marchandises ou
des services employés dans le commerce. Dans la demande, il faut préciser le
nom de l'association en toutes lettres et I'adresse postale au complet des
bureaux d'affaires de I'association ainsi que les lois aux termes desquelles elle
a été constituée (par ex. les lois de I'Ontario). Cependant, I'examinateur
n'imposera cette derniére exigence que lorsque le requérant aura omis de
préciser "Incorporée” ou "Limitée" ou encore d'utiliser tout autre signe
indiquant que l'association est une personne madraleles sections 11.5.2.2

et 11.5.2.8 du présent manuel.

[1.5.2.5 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également étre saisi d'une demande d'enregistrement d'une
marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en
collaboration des marchandises ou fournissent des services par exemple, par
une entreprise en coparticipation, qui est une autre forme d'association
reconnue par la loi. Les noms et adresses d'affaires des requérants doivent étre
inscrits au complet dans la demande. Seuls les noms des associés
commandités d'une entreprise en coparticipation doivent étre indiqués et non
ceux de tous les associés.

En outre, les parties n'‘ont plus a préciser leur degré de participation dans
I'entreprise.
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De tels renseignements peuvent étre requis, toutefois, afin que le bureau

puisse preciser de quelle fagon la marque de commerce peut étre transférée, ou
l'identité du titulaire établie au cas ou l'entreprise viendrait a se dissoudre. I
faudrait prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les
documents soumis au moment d'une cession devraient traiter de cette question.

[1.5.2.6 Sociétés

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement n'imposent pas de
préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée. Si
le sceau de la société est apposé a la demande, I'examinateur devrait vérifier
gue le nom sur le sceau est exactement le méme que celui figurant sur la
demande. En outre, si la date de la constitution en société (p. ex., 1994) sur le
sceau est ultérieure a la date de premier emploi revendiquée (p. ex. le 16
février 1993), il faudrait demander au requérant si un prédécesseur a utilisé la
marque depuis le 16 février 1993. Toutefois, le nom complet de la société doit
figurer sur la demande. Celle-ci peut étre une société privée, un organisme
public comme une société municipale ou provinciale, ou un organisme du
gouvernement provincial ou fédéral.

Une société doit produire sa demande sous sa dénomination sociale seulement.
Il arrive frequemment qu'une personne produise une demande au nom d'une
société en donnant sa propre identité ou en donnant la sienne en plus du nom
de la société qu'elle représente. Dans les exemples qui suivent, tous les
renseignements qui précedent XYZ Co. Ltd. sont jugés superflus et ne
devraient pas étre inclus pour identifier le requérant.

Jean Dionne, président de XYZ Co. Ltée.
Jean Dionne, au nom de XYZ Co. Ltée.
Jean Dionne, procureur de XYZ Co. Ltée.

Quelquefois, un requérant qui a l'intention de constituer une société présentera
une demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée ou
projetée, et demandera que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il
envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse étre
un requérant, une personne peut produire une demande d'enregistrement de sa
marque et en céder la propriété a la société lorsqu'elle est constituée.
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La désignation "Co." ou "Company" (p. ex., Fizz Company ou HappyTraders
Co.) n'indique pas nécessairement qu'il s'agit d'une société constituée au
Canada et, par conséquent, il faudrait demander au requérant, s'il est domicilié
au Canada, de confirmer s'il est une personne morale. La désignation "Co." ou
"Company" montre qu'il s'agit d'une société constituée aux Etats-Unis; il n'y
aurait donc pas lieu de se poser des questions sur une société américaine
identifiée de la sorte (avec Co. ou Company).

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité
commerciale liée a l'utilisation d'une marque de commerce, I'examinateur
acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'utilisation par
une filiale :

"General Furniture Ltd., exploitant par le biais de Bowes Furniture
Manufacturing Co."

ou

"General Furniture Ltd., faisant affaire parfois sous le nom de Bowes
Furniture Manufacturing Co."

ou

"Bowes Furniture Manufacturing Co., filiale de General Furniture
Ltd."

[1.5.2.7 Utilisation d'une dénomination sociale francaise ou
anglaise

Le paragraphe 10(3) dellai sur les sociétés par actioéaonce ce qui suit :

"Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts,
adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, francaise, dans
ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues;
elle peut étre Iégalement désignée sous l'une ou l'autre des
dénominations adoptées."
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Par conséquent, une société dont la dénomination sociale comporte deux
versions, une anglaise et une francaise, par exemple, Tourbiéres Lambert
Inc./Lambert Peat Moss Inc., sera reconnue comme étant la méme personne
morale, qu'elle soit identifiée sous le nom de Tourbiéres Lambert Inc. ou sous
celui de Lambert Peat Moss Inc.

[1.5.2.8 Personnes morales

On entend par personne morale toute personne qui, aux yeux de la loi, a une
existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire I'objet de
poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme
dans le cas des sociétés. Le requérant d'une demande d'enregistrement d'une
marque de commerce doit étre une personne mafaileles sections 11.5.2.2.

et 11.5.2.4 du présent manuel.

Dans certains cas, la demande démontre une raison sociale qui peut sembler
étre une personne morale, par exemple ABC Co. Ltd. faisant affaire sous la
raison sociale de XYZ Limited. Le Bureau estime que la raison sociale peut
étre ou ne pas étre une personne morale, I'élément fondamental a prendre en
considération étant que le titulaire (ABC Co. Ltd. dans lI'exemple) est bel et
bien une personne morale.

Toutes les marques créant de la confusion et démontrant ABC Co. Ltd.
(comme propriétaire) seront liées, qu'elles exercent ou non leurs activités
commerciales sous une autre dénomination, p. ex. ABC Co. Ltd., faisant
affaire sous le nom de XYZ Limited ou ABC Co. Ltd., exercant ses activités
sous le nom de MNO Co. Limite®loir la section I11.7.2 du présent manuel.

11.5.2.9 Personnes morales étrangéres

Les désignations suivantes sont acceptées comme désignant une personne
morale dans les pays énumérés. Par conséquent, I'examinateur ne devrait pas
mettre en question la qualité de personne morale d'un requérant dont le nom
renferme l'une des désignations suivantes :

AB - Suéde
Aktiebolag - Suede
Aktiengesellschaft - Allemagne
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A/S - Danemark

B.V. - Pays-Bas

de C.V. - Mexique

G.M.B.H. - Allemagne

Kabushiki Kaisha - Japon

K.G. - Allemagne

N.V. - Pays-Bas

Oy - Finlande

P.L.C. - Royaume-Uni

Public Limited Company - Royaume-Uni
S.A. - France

S.A.R.L. - France

Societa Per Azione - Italie

Société Anonyme - France

Société a Responsabilité Limitée - France
S.P.A. - ltalie

[1.5.2.10 Erreur dans l'identification du requérant

Il arrive souvent qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce
soit produite sous le mauvais nom, et I'agent (ou le requérant) tente de rectifier
I'erreur, laquelle peut revétir diverses formes. Les exemples qui suivent
illustrent les types d'erreurs les plus fréquentes de méme que la fagon dont le
Bureau les corrige :

a) Sur la demande est inscrit "Incorporated” au lieu de "Limited" ou
vice-versa; "Company Limited" au lieu de "Company Inc." ou vice-
versa; "Company of Canada Ltd." au lieu de "Company Ltd.", ou
vice-versa et ainsi de suite. On considére qu'il s'agit de divergences
mineures. On exigera un affidavit du requérant attestant que la
personne morale ainsi mentionnée n'existait pas a la date de
production de la demande de méme qu'une description détaillée de
I'erreur. Si le tout est conforme, le Bureau acceptera le changement,
qui devrait paraitre dans une demande modifiée.
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b) La demande est produite sous I'ancien nom du requérant lorsqu'un
changement de hom a eu lieu avant la date de production de la
demande. Le Bureau acceptera ce changement avec la présentation
d'un affidavit expliquant I'erreur en détail de méme qu'avec une
demande modifiée ou le nom du requérant est correctement inscrit.
Cette situation ne va pas a I'encontre de la regip@iisque la

3" du requérant n'a pas changé (bien entendu, si le

véritable "identité
changement de nom survient apres la production de la demande,
une demande de changement de nom devrait étre produite selon la
procédure ordinaire).

c) L'agent (ou le requérant) signale qu'une cession a eu lieulavant
production de la demande; toutefois, la demande a été produite
sous I'ancien nom. Le Bureau n'acceptera pas d'affidavit @nongant
les circonstances dans lesquelles I'erreur s'est produite, puisque le
requérant n'était pas le propriétaire a la date de production. Cette
situation est incompatible avec les dispositions de la regle 31a).
Une nouvelle demande doit étre produite sous le nom du nouveau
propriétaire.

d) Le requérant est une société des Etats-Unis et la demande indique
qu'il s'agit d'une société d'Etat - par exemple, une société relevant
de I'Etat de I'lllinois - mais on informe le Bureau qu'il s'agit en fait
d'une société du Delaware. Si la société n'a jamais dépendu de
I'lllinois (c'est-a-dire que I'Etat de I'lllinois n'a jamais exercé de
compétence sur cette sociéte), le Bureau exigera alors un affidavit
expliquant I'erreur en détail avant d'accepter que la demande soit
modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une société du Delaware.

Si la société relevait de la compétence des deux Etats (lllinois et
Delaware) a ce moment-la et que le requérant s'est trompé dans le
nom de I'Etat, rien alors ne peut étre fait pour corriger l'erreur
puisqu'on changerait I'identité du requérant, ce qui n'est pas
conforme a la régle 31a). La demande doit étre a nouveau produite
sous le nom du bon propriétaire.

e) Lorsque la demande est produite sous le nom d'une personne qui
n'est pas une personne morale, par exemple, Farm Foods, il n'est
pas nécessaire de produire un affidavit visant a rectifier le nom du
requérant, comme "Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm
Foods". Il est possible qu'un affidavit soit exigé pour d'autres
corrections a apporter au nom du requérant.
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11.5.3 Adresse du requérant - Alinéa 30 g)

Dans chaque cas, le requérant doit fournir I'adresse de son bureau principal ou de son
siege d'affaires. Il est possible de fournir une adresse postale distincte si le requérant
ne souhaite pas que sa correspondance soit envoyée a I'une ou l'autre de ces adresses.
Voir l'alinéa 30g).Si un particulier n'a pas d'adresse de bureau, celle du lieu de
résidence suffira. Lorsqu'une demande d'enregistrement vise plusieurs personnes,
comme dans les sociétés de personnes ou dans les entreprises en coparticipation, et
gu'il n'existe pas de lieu d'affaires unique, une adresse distincte pour chacun doit étre
fournie.

Il est possible de fournir I'adresse du domicile lorsqu'il n'y a pas d'adresse de bureau.
Si le requérant n'a ni bureau ni siége d'affaires au Canada, il doit donner I'adresse de
son bureau principal ou du siege d'affaires a I'étranger ainsi que le nom et I'adresse,
au Canada, d'une personne ou d'une société qui lui sert de représentant pour
signification.

Comme on ne peut signifier de document, dans le cadre d'une procédure juridique, a
un requérant, un titulaire ou son représentant a une case postale, I'examinateur doit
vérifier que toutes les demandes d'enregistrement comprennent I'adresse complete
(numéro et nom de la rue) ainsi que le code postal du requérant ou de son représentant
pour significationVoir aussi I'alinéa 38(3)b), le paragraphe 42(1) et la régle 6.

Représentant pour signification

Un représentant pour signification peut étre simplement une personne ou une société
au Canada nommeée par le propriétaire de la marque de commerce et chargée de
recevoir et de faire parvenir tout avis concernant la demande ou I'enregistrement, a
gui toute procédure a I'égard de la demande ou de l'enregistrement peut étre signifiée
avec le méme effet que si elle avait été signifiée au requérant ou a l'inscrivant lui-
méme.

Changement de représentant pour signification

Afin de veiller a ce que le traitement des demandes de changement de représentant
soit uniforme au sein du Bureau des marques de commerce, on suit la politique
énonceée ci-apres.
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Conformément a l'alinéa 41&))de laLoi sur les marques de commerddaut

utiliser la formule 6 pour présenter une demande de changement de représentant pour
signification d'un enregistrement. Celle-ci peut étre signée par lI'agent au nom du
titulaire.

Dans le cas d'une demande visant & étendre I'état déclaratif des marchandises ou
services dans laquelle le nom du représentant pour signification est différent de celui
inscrit dans I'enregistrement, le Bureau considérera gu'il s'agit d'une demande de
changement de représentant pour signification sur I'enregistrement en faveur de celui
inscrit sur la demande visant a étendre I'état déclaratif.

Un changement de représentant pour signification sur une demande en instance peut
étre effectué par écrit au nom du requérant par son agent ou par son représentant pour
signification.

Les nouveaux représentants pour signification peuvent se nommer eux-mémes. Il n'est
pas nécessaire que la demande soit signée par le requérant ni que le représentant
sortant ait été révoqué officiellement.

L'examinateur procédera aux corrections nécessaires si un nouveau représentant pour
signification a été nommé dans une demande modifiée. Cependant, si, avec une
demande en instance, on présente un véritable document visant la nomination d'un
nouveau représentant pour signification, celui-ci doit étre transmis a la Section des
cessions et renouvellements pour que les nouveaux renseignements soient
officiellement consignés.

11.5.4 Signature du requérant

Une signature n'est plus requise pour la production d'une demande d'enregistrement.
Cependant, le requérant ou son agent peuvent signer la demande s'ils le désirent. Le
Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures autographiées sur les
demandes d'enregistrement et lettres de poursuite, comme bon nombre d'entreprises le
font maintenant.

La correspondance et les demandes modifiées transmises par télécopieur sont
acceptables.
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L'examinateur demandera des précisions sur toute différence qui existe entre le nom
du requérant mentionné dans la demande ou figurant sur le sceau corporatif, et la
signature apposée sur la demande; il doit étre entierement satisfait des réponses
obtenues avant de poursuivre.

Dans le cas d'une société de personnes, la demande peut étre signée par un seul des
associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés
commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d'un associé
habilité a engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société
peut étre signée par un de ses responsables diment autorisé et porter le titre de cette
personne. Un agent peut également signer au nom des personnes mentionnées ci-
dessus.

La signature de chacun des membres d'une entreprise en coparticipation peut étre
apposée sur la demande, a moins que leur agent ne la signe.

11.5.5 Description des marchandises et services spécifiques
[0 Termes ordinaires du commerce [ Alinéa 30 a)

A l'alinéa 3@) de laLoi sur les marques de commerieest clairement énoncé

gu'une demande doit renfermer "un état, dressé dans les termes ordinaires du
commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la
marque a été employée ou sera employée". Dans le cas ou il n'y a pas de "termes
ordinaires du commerce" pour identifier les marchandises qui seront reliées a sa
marque, le requérant donnera une description breve et précise de leur composition et
de leur role. Des termes commerciaux spécifiqgues peuvent permettre de préciser la
nature de plusieurs marchandises ou services qui sont étroitement liés ou qui ont des
caractéristiques semblables comme dans les exemples suivants : lingerie féminine,
quincaillerie pour tentures et machinerie informatique.

Les termes commerciaux désignant des articles ou des groupes d'articles qui ne sont
gue vaguement liés ou dont les caractéristiques sont différentes, ne conviennent pas
en raison de leur sens trop général pour nommer des marchandises spécifiques. Par
exemple, "vétements de femmes" est une appellation trop générale parce qu'elle peut
s'appliquer a une grande variété d'articles vestimentaires qui peuvent étre différents;
I'expression "lingerie féminine" en revanche peut étre acceptée parce qu'elle désigne
un ensemble plus ou moins bien défini de vétements pour femmes. L'examinateur doit
spécialement se préoccuper de la maniére dont les marchandises ou services sont
décrits et il demandera des renseignements supplémentaires, advenant toute confusion
au sujet de leur description ou de la fagon dont ils doivent étre utilisés.
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11.5.5.1 Catégories géneérales de marchandises et de services O
Alinéas 30 b) et ¢)

Au moment de préparer la demande, il faut regrouper par catégorie générale

sur la formule, les marchandises ou services qui appartiennent a plus d'une
catégorie. Par contre, il n'est pas nécessaire de le faire dans le cas d'un emploi
projeté. Conformément aux alinéasBétc), il faut inscrire la date a laquelle

la marque a été employée ou fait connaitre en liaison avec chacune des
catégories générales de marchandises ou de services décrites dans la demande.

Le Canada, contrairement a d'autres pays, n'a pas de systéme de classification
établi pour grouper par catégorie les marchandises ou les services ou pour
attribuer un numéro de classification aux fins de l'enregistrement (comme aux
Etats-Unis, par exemple). A la place, le requérant qui désire faire enregistrer
sa marque doit grouper en catégories générales les marchandises et les
services spécifiques reliés a la marque de commerce. On peut utiliser des
sources de documentation comm€#mnadian Trade Indeft'index

commercial canadien) et Glassification internationale des produits et
servicegpour déterminer les catégories de marchandises et de services, mais
ces sources de référence ne sont utilisées qu'a titre de renseignement.
L'examinateur se fondera sur le principe que les catégories générales
renferment des groupes de marchandises spécifiques :

a) quiont des propriétés descriptives communes ou qui peuvent étre
décrites par des noms de catégories courants,

par exemple :

PEINTURES ET PRESERVATIFS :
peintures, appréts, préservatifs a bois, décapants

PRODUITS ELECTRONIQUES POUR LE
DIVERTISSEMENT A DOMICILE :

appareils radios, télévisions, chaines stéréophoniques,
magneétophones

ou
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b) qui sont étroitement liés par leur nature ou leur fonction,

par exemple

COSMETIQUES :

poudres pour le visage ou le corps, vernis a ongles, rouges a
levres, parfums, fond de teint

PREPARATIONS DE TOILETTES :

désodorisants corporels, dentifrices, shampooings, lotions
pour les pieds, cremes a mains

ou

C) qui peuvent étre réunis dans un méme rayon au comptoir d'un
magasin,

par exemple :

PREPARATIONS NETTOYANTES :

nettoyants pour la maison, détergents, préparations pour la
lessive, cires a meuble, nettoyants pour la cuvette de
toilette, nettoyants pour les fenétres

PRODUITS SERVANT A L'EXTERMINATION :

insectifuges, insecticides, germicides, rodenticides,
souricieres.

Les mémes lignes directrices s'appliquent aux services; par exemple, I'expression
"services financiers" pourrait étre utilisée et engloberait une catégorie de services
indéterminés se rapportant aux hypotheques, aux fonds en fiducie, a la vente d'actions
et d'obligations et aux services de spécialistes de ces domaines. Les marchandises et
services spécifiqgues d'une méme catégorie générale doivent étre clairement précisés.
Voir la formule 1, note g).'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour
effet de limiter le nombre de marchandises ou de services associés a cette marque.
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Ainsi, une demande peut contenir plusieurs groupes de marchandises et de services
spécifiques appartenant a un grand nombre de catégories.

Un requérant qui a seulement l'intention d'utiliser sa marque de commerce au Canada
ou dont le droit & I'enregistrement est fondé sur I'emploi et I'enregistrement dans un
autre pays n'est pas tenu de séparer les marchandises et les services en catégories
générales, étant donné qu'aucun droit fondé sur I'emploi n'a encore été acquis au
Canada. Quel que soit le cas, le requérant est tenu d'énumérer les marchandises et les
services spécifiques.

11.5.6 Date de premier emploi ou date a laquelle la marque de
commerce a été révélée [ Alinéas 30 b) ou ¢)

Il est extrémement important d'utiliser toujours la méme méthode pour classer et
grouper les marchandises et les services par catégories en ce qui concerne la date de
premier emploi de ces produits. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de
commerce qui est employée au Canada ou qui a été révélée, il est avantageux
d'inscrire la date la plus reculée pouvant étre établie en liaison avec les marchandises
ou les services, pour chaque catégorie générale.

Cette pratique permet a un requérant d'étendre I'état déclaratif des marchandises ou
des services conformément a l'alinéa 4d)(&), en autant que ces marchandises ou
services soient de la méme catégorie générale, il peut revendiquer la date de premier
emploi de la marque de commerce précisée pour cette catégorie générale dans
I'enregistrement initiaMoir les sections 11.7.1.2 et 11.7.2.2 du présent manuel pour

plus de détalils.

[1.5.6.1 Emploi d'une marque de commerce

La notion d'emploi est importante afin d'établir le droit d'une personne a
I'enregistrement d'une marque de commerce et d'assurer le maintien d'une
marque une fois celle-ci enregistrééoif I'alinéa 18(1)c) et l'article 45.

Selon l'article 2 de la Loi, le mot "emploi" ou "usage" a I'égard d'une marque
de commerce signifie "tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi
en liaison avec des marchandises ou des services".
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Selon le paragraphe 4(1), "une marque de commerce est réputée employée en
liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la
possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle
est apposée sur les marchandises mémes ou sur les colis dans lesquels ces
marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre maniére, liée aux
marchandises a tel point qu'avis de liaison est alors donné a la personne a qui
la propriété ou possession est transférée".

Comme les termes "dans la pratique normale du commerce" le laissent
entendre, I'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction
commerciale.

D'aprés cette disposition, au moment du transfert de la propriété ou de la
possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, la
marque de commerce doit étre apposée sur les marchandises mémes ou sur
leur emballage ou doit étre de toute autre maniére, liée aux marchandises a tel
point qu'avis de liaison est alors donné a la personne a qui la propriété ou
possession est transférée.

Se reporter aux décisions suivantes :

Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. (1963), 41 C.P.R.
149.

Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Mg&82), 63 C.P.R.
(2d) 179.

Le mot "commerce"” ("trade") employé dans le paragraphe 4(1) laisse entendre
un paiement ou un échange pour les marchandises fournies. La distribution
gratuite de matériel promotionnel ou de gadgets publicitaires montrant la
marque ne sera pas nécessairement considéré un emploi commercial.

Se reporter aux décisions suivantes :

C.1.S. Ltd. v. Sherrefi978), 39 C.P.R. (2d) 251, aux p. 257 et 258.

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Corby Distilleries (1t878), 42 C.P.R.
(2d) 264, aux p. 267 et 268, suivant la décisiospital World Trade Mark
[1967] R.P.C. 595, aux p. 598 et 599.
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Ports International Ltd. v. Registrar of Trade Maid®83), 79 C.P.R. (2d)
191, alap. 193.

Le paragraphe 4(2) dispose qu™une marque de commerce est réputée
employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans
I'exécution ou I'annonce de ces services".

Cette disposition présume que les services sont de fait fournis ou offerts au
Canada. Par conséquent, les services annoncés au Canada doivent
effectivement étre exécutés au Canada.

Se reporter aux décisions suivantes :

Porter v. Don the Beachcomb@r966), 48 C.P.R. 280, a la p. 287.

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park (tB74), 16
C.P.R. (2d) 97, a la p. 1009.

La loi ne renferme aucune définition de "services". Par conséquent, elle
n'établit aucune distinction entre des services principaux ou accessoires.
D'aprés la jurisprudence, il semble qu'a partir du moment ou des membres de
la population] clients ou acheteuis tirent un bénéfice de l'activité, il s'agit
d'un service.

Se reporter aux décisions suivantes :

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade MarK4984), 1 C.P.R. (3d) 457.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. - Les Brasseries Carling O'Keefe
du Canada Ltée trading as Carling O'Keefe Breweries v. Anheuser-Busch,
Inc. (1985), 4 C.P.R. (3d) 216.

Selon le paragraphe 4(3), "une marque de commerce mise au Canada sur des
marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces
marchandises sont exportées du Canada, étre employée dans ce pays en liaison
avec ces marchandises".
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D'apres cette disposition, il faut que la marque de commerce soit apposée au
Canada sur les marchandises ou sur les colis qui les contiennent lorsque les
marchandises sont exportées du Canada.

Dans le contexte global dellai sur les marques de commeroa a statué

gue les termes "exportées du Canada" devaient désigner "envoyées du Canada
vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale" ou "transportées
du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce".

Se reporter aux décisions suivantes :

Molson Companies Ltd. v. Moosehead Breweries(L&P0), 32 C.P.R. (3d)
363, aux p. 372 et 373.

National Sea Products Ltd. v. Scott & Ay(@988), 19 C.P.R. (3d) 481.

Lorsque des marchandises et des services sont déclarés étre employés en

liaison avec une marque de commerce, I'examinateur peut, apres avoir étudié

la demande et les pieces déposées, en venir a penser que cette margue n'est pas
employée comme marque de commerce ou gue, si elle I'est, ce n'est pas de la
facon déclarée dans la demande. Si, par exemple, un requérant produit une
demande pour une marque de commerce utilisée en liaison avec les
marchandises "rateaux" et pour des services de promotion en rapport avec la
vente de ces rateaux, I'examinateur devrait demander si I'emploi de la marque

en liaison avec les services est conforme au paragraphe 4(2).

De méme, si une demande est produite basée sur I'emploi d'une marque en
liaison avec des services de restauration et qu'elle contient aussi une
déclaration a I'effet que cette marque est employée en liaison avec des menus
et des serviettes de table, I'examinateur doit demander si le requérant vend ces
marchandises dans la pratique normale du commerce en liaison avec la
marque qu'il veut enregistrer. Si tel n'est pas le cas, il faut éliminer la
revendication d'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises.

En outre, il est possible qu'un requérant présente une demande pour des
marchandises telles que du papier a en-téte, des cartes d'affaires ou des
enseignes, mais, bien que la marque de commerce puisse étre apposée sur ces
articles, ces derniers ne seront vraisemblablement pas mis en vente. Par
conséquent, I'examinateur devrait se demander si un tel emploi est compris
dans les parametres du terme "emploi" au sens de l'article 4 dleslar les

marques de commerce
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11.5.7 Déclaration du requérant sur son droit a I'emploi de la
marque O Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30 i)

La derniére étape est de s'assurer que le requérant est convaincu de son "droit
d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou
services décrits dans la demande”. Il s'agit en quelque sorte d'un contrat entre le
requérant et le public qui établit que tous les renseignements et les documents a
I'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements,
sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a regu I'approbation du
requérant. L'examinateur peut alors procéder a I'examen de la marque.

11.6 Indications figurant dans certaines demandes

11.6.1 Prédécesseur entitre [ Alinéas 30 b), ¢) et d) O
Paragraphes 4 et 5 des formules

En vue d'établir 'emploi d'une marque de commerce antérieur a son veritable emploi
par le requérant, une liste de tous ses prédécesseurs en titre, de la date du premier
emploi jusqu'a présent, doit étre fournie.

11.6.2 Dessins O Alinéa 30 h) et régles 27(1) et 28

Selon l'alinéa 30), une demande d'enregistrement doit contenir un dessin de la
marque de commerce, ainsi gue le nombre, qui peut étre prescrit, de représentations
exactes de cette marque sauf si la demande ne vise que I'enregistrement d'un mot ou
de mots non décrits en une forme spéciale.

Un dessin est requis, si une margue de commerce est présentée autrement qu'en
majuscules ou hauts de casse. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

a) la marque est un mot formé de lettres minuscules;

b) la disposition du mot ou des mots présentés differe de la
présentation horizontale habituelle;
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c) le requérant revendigue une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une
partie ou la totalité de la marque;

d) le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue
autre que le francais (puisque le Canada reconnait le francais et
I'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en francais
ne sont pas considérés étre des éléments graphiques bien qu'ils le
soient dans d'autres langues);

e) la marque comprend des caractéres étrangers (Remarque :
Conformément a la regle 29, une traduction et une translitération
doivent étre fournies et seront incluses dans les détails de la
demande lorsque la marque est annoncée).

Voir les sections 11.5.1 et 11.7.1.1 du présent manuel.

En outre, le Bureau ne considére plus qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou
des mots est présentée dans une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les
signes de ponctuation suivants :

point, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule, point virgule, deux
points, ellipses, parentheses, crochets, guillemets, tirets, astérisques, diagonale
et soulignement.

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparait dans la
marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée dans une forme
spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

Toutes les marques constituées de mots doivent étre dactylographiées sur la formule
de demande en lettres majuscules sans espace entre les lettres de chaque mot a moins
gue, bien sr, ce ne soit une caractéristique de la marque.

11.6.2.1 Format et dimensions [ Regle 27(1)

Lorsqu'un dessin est exigé, il ne doit pas excéder 2 3/4 pouces sur 2 3/4
pouces (7 cm par 7 cm) et peut étre plus petit a partir du moment ou il ressort
clairement. Les dimensions sont limitées pour que le dessin puisse s'insérer
dans l'espace prévu a cet effet danklérnal des marques de commerce
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Tout ce qui ne fait pas partie de la marque de commerce ne devrait pas étre
représenté dans le dessin. Celui-ci peut étre présenté sur une feuille qui
répond aux exigences de l'article 13. Il est en noir et blanc pour qu'il puisse
étre clairement reproduit, et de bonne qualité pour résister au traitement
auquel il sera soumis.

Le Bureau des marques de commerce saisit maintenant de facon électronique
tous les dessins soumis avec les demandes, ce qui permet de les rechercher et
de les visionner au moyen d'appareils électroniguéant dans la salle de
recherche publique de marques de commerce du ministére que par
I'intermédiaire de fournisseurs externes. Pour s'assurer que le Bureau puisse
saisir une bonne gqualité d'image, 'original en noir et blanc devrait étre produit
avec une imprimante a laser a haute résolution ou un photocopieur de bonne
gualité ou encore reproduit professionnellement chez un imprimeur. Un
dessin, noir sur blanc, a la plume et a I'encre, suffira s'il est fait a la main. Les
lignes et les contours doivent étre tracés de facon claire et précise et les
espaces remplis doivent étre tout en noir, sauf dans les cas ou I'on se sert de
lignes pour indiquer la couleur.

Le dessin représente les éléments essentiels de la marque de commerce et, par
conséquent, il ne doit pas étre encadré dans un rectangle, un cercle ou une
autre figure, a moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle
gu'employée ou projetée d'étre employée. Les appellations "Marque de
fabrication", "Marque déposée”, "MD", "Marque de commerce", "MC",

"Marque de commerce en instance" ou "Marque de commerce déposée”, au
long ou sous une forme abrégée, ne doivent jamais figurer sur le dessin. Il en

est de méme pour le symbole "R" entouré d'un cercle.

Toute matiére ajoutée a une marque de commerce sur les emballages ou les
contenants dans lesquels les produits sont vendus, mais qui ne fait pas partie
de la marque de commerce, ne doit pas figurer sur le dessin. Il peut s'agir par
exemple de listes d'ingrédients, de dimensions, de poids, de volume, de la
teneur en alcool, de I'adresse du requérant, de numéros de téléphone et de
télécopieur. L'examinateur peut soit demander 'autorisation de supprimer ces
éléments du dessin soit demander un dessin modifié.

[1.6.2.2 Lignes indiquant la couleur sur les dessins O Reégle 28

Si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce que le
requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la couleur
réclamée et, si cette description n'est pas claire, soumettre un dessin ligné
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guant aux couleurs en conformité avec le tableau de couleurs qui figure dans
le Reglement sur les marques de commeérog la réegle 28(2)Les pointillés,

les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui
seraient représentés sur le dessin ne seront pas considérés par I'examinateur
comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce.

11.6.2.3 Description de la couleur

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement
visualisée, I'examinateur n'exigera pas de dessin ligné.

Exemple 1

"Bande supérieure jaune.
Bande centrale verte.
Bande inférieure rouge."

Exemple 2

"Lettres bleues sur fond blanc.
Partie inférieure rouge avec feuille blanche."

Si toutefois la description de la couleur donnée n'est pas claire, I'examinateur
exigera que le requérant produise un dessin ligné.

Exemple

Feuilles et bordure de couleurs verte et orange
Fleurs et ruban roses, jaunes et mauves."

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'existe aucune mention
de revendication de la couleur dans la demande, I'examinateur se renseignera
afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné. Il demandera si la
couleur est une caractéristique de la marque de commerce. La réponse du
requérant sera la déclaration suivante :
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1) "La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et le dessin est ligné pour la couleur..."
(Précisez la couleur.)

(Cette déclaration confirme que la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce. Elle sera par conséquent comprise
dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et
dans les renseignements concernant I'enregistrement.)

2) "Les lignes sont une caractéristique de la marque mais ne
représentent pas une couleur."

3) "Les lignes servent a indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas
une caractéristique de la marque de commerce."

Ces derniéres précisions seront aussi ajoutées aux indications publiées et a
I'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est
ligné.

Si un requérant déclare que le dessin est ligné pour la couleur mais que la
couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque,
I'examinateur publiera la marque accompagnée de la déclaration suivante : "Le
dessin est ligné pour la couleur rouge mais la couleur rouge n'est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce."

Remarque : Si le requérant se fonde sur le paragraphe 16(2) et que la demande
ou I'enregistrement a I'étranger comprend une revendication de couleur, cette
revendication devrait étre incluse dans la demande canadienne puisque le
requérant ne peut pas obtenir des droits plus étendus au Canada que ceux dont
il jouit dans son pays d'origine.
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11.6.3 Spécimens [0 Regle 29c¢)

Bien que les requérants n'aient plus besoin de présenter de spécimens, layegle 29
prévoit que le registraire peut exiger qu'un requérant fournisse un spécimen de la
marque telle qu'elle est employée. Dans certains cas, on exige des spécimens parce
gue les renseignements figurant sur les véritables étiquettes, emballages ou étalages
permettent a I'examinateur de mieux comprendre la nature des marchandises ou des
services reliés avec la margue de commerce. L'examinateur se renseignera auprées du
requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait
I'objet de la demande et les spécimens présentés avant de donner suite a la demande.

Les différences qui existent entre la marque de commerce qui fait I'objet de la
demande et celle figurant sur le spécimen qui ne la rendraient pas inacceptable sont
notamment des différences dans I'écriture utilisée (en autant que tous les mots sont 1a)
ou dans la mise en place des caractéristiques du dessin (en autant qu'il ne manque
aucun élément). Les spécimens démontrant d'autres éléments dans la marque de
commerce peuvent étre acceptables; toutefois, la suppression d'éléments ne l'est pas.

EXEMPLE

Marque de commerce : AJAX

Un spécimen démontrant AJAX*** serait acceptable. Cependant, si la marque
de commerce est AJAX*** un spécimen ou figurerait seulement le mot
AJAX ne serait pas acceptable.

Voir la décisionSaccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Métk82), 67 C.P.R.
(2d) 119. En l'espece, la question portait sur certaines différences entre la marque de
commerce telle qu'enregistrée (ALOHA) et I'emploi de la marque.

Si, dans la demande, le requérant revendigue la couleur comme caractéristique de la
marque, la couleur en question devrait figurer sur le spécimen présente.

Lorsqu'un spécimen est exigé, il doit étre conforme aux dimensions énoncées dans la
régle 13 de sorte qu'il puisse étre classé dans le dossier approprié. Lorsque de
véritables étiquettes, contenants ou étalages de la marque de commerce telle
gu'employée ne peuvent étre fournis en raison de limites imposées concernant la
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dimension et le matériel, des photographies des marchandises, étiquettes, contenants,
etc. seront acceptées. Quant aux spécimens présentés sous la forme d'estampes, de
matrices, de factures ou d'étiquettes-adresses, ils seraient acceptables pourvu qu'ils
montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme
des vaporisateurs; les premiers risquent d'étre endommagés ou perdus et les autres
peuvent étre nocifs s'ils sont perforés ou exposés a la chaleur. Les cartes d'affaires ou
en-tétes de lettre sont acceptables pour montrer que la marque de commerce est
employée en liaison avec des services. Un requérant peut aussi présenter une
circulaire ou une facture pourvu que ces articles montrent la marque de commerce

telle qu'elle est employée en liaison avec les services. Dans certains cas I'un ou l'autre
serait acceptable pour démontrer I'emploi en liaison avec des marchandises.

Il'y aurait lieu de vérifier le nom qui figure sur le spécimen, le cas échéant, pour
s'assurer s'il s'agit bien de celui du requérant ou d'un prédécesseur. L'examinateur
acceptera aussi le spécimen si le requérant confirme que le nom qui y figure est celui
d'un détenteur de licence.

11.6.4 Désistement [ Article 35, formules, paragraphe 3

Lorsqu'une (ou plusieurs) partie de la marque de commerce n'est pas enregistrable, il
est possible d'ajouter un désistement modifiant la demande d'enregistrement, si cela
n'a pas été fait au moment de la production. Le désistement sera inscrit au troisieme
paragraphe de la formule, immédiatement aprés celui dans lequel la marque de
commerce est décrite. Aux termes de l'article 35 deilaur les marques de
commercecette disposition permet une certaine latitude quant au choix de la matiére
qui sera utilisée dans une marque de commerce, par contre le requérant doit "se
désister du droit a I'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle
partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistr&saegorter a la

section IV.9 du présent manuel pour une discussion plus détaillée sur les
désistements.
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[1.7 Contenu des demandes

II.7.1 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce
employée au Canada [ Paragraphe 16(1), alinéa 30 b),
formule 1

En vertu de l'alinéa ), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement
pour sa marque de commerce si elle a été employée au Canada en liaison avec des
marchandises ou des services décrits dans la demande, pourvu qu'il puisse donner la
date de premier emploi.

Remarque : Conformément a la régle)32pres I'annonce, un requérant ne sera pas
autorisé a changer une demande alléguant que la marque de commerce a été employée
ou réveélée en une demande de marque de commerce projetée.

[1.7.1.1 Genre de marque de commerce

Les marques de commerce sont destinées a distinguer les marchandises ou les
services d'une personne des marchandises ou des services d'autres personnes e
peuvent étre formées de mots ou de dessins ou d'une combinaison de mots et
de dessins. Toute marque de commerce constituée de mots, de lettres, de
chiffres ou d'une combinaison de ces éléments présentés en hauts de casse sur
la formule de demande d'enregistrement est censée étre une marque sous
forme de mot. Par contre, les marques-dessins ne comprennent pas seulement
un ou plusieurs mots mais peuvent inclure des représentations d'objets, des
graphiques ou ces deux éléments, ainsi que des mots, des chiffres ou des
lettres ayant une forme, une couleur ou une présentation particofieneles

sections 11.5.1 et 11.6.2 du présent manuel.

[1.7.1.2 Déclaration concernant la date de premier emploi de la
marque de commerce

Le requérant ne peut utiliser une expression comme "le ou vers le" une
certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne
sont pas des données suffisamment precises. Il faut des dates précises pour le
cas ou deux ou plusieurs marques de commerce, qui font I'objet de demandes
d'enregistrement de marques employées ou révélées au Canada, créent de la
confusion. Dans ce cas, il faut déterminer quelle personne a droit de faire
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enregistrer sa marquoir le paragraphe 16(1).es prépositions ou les
allocutions prépositives suivantes sont acceptables lorsque le requérant donne

une date : "depuis", "depuis avant”, "depuis au moins", "depuis déja", et
"depuis déja au moins".

Il est dans l'intérét du requérant de donner une date de premier emploi aussi
précise que possible, en mentionnant le jour du,rdeisnéme que l'année
Voici les renseignements minimums requis a cet égard :

Demande produite dans le mois courant
- indiquer le jour, le mois et I'année

Demande produite dans I'année courante, mais pas dans le mois
courant

- indiquer le mois et I'année

Demande produite avant I'année courante
- indiquer lI'année seulement

Lorsque seuls le mois et I'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera
considéré comme la date de premier emploi pour déterminer la personne ayant
droit & I'enregistrement en cas de confusion. Lorsque seule I'année est
indiquée, le 31 décembre de cette année sera considérée comme la date
déterminante.

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections 11.6.2 et 11.6.3. du présent manuel pour des directives
concernant la présentation de dessins et de spécimens.
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1I.7.2 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce
révélée au Canada [0 Paragraphe 16(1), alinéa 30 c),
formule 2

Un requérant présentera la formule 2 lorsqu'il a bien fait connaitre une marque de
commerce au Canada (art. 5) en liaison avec des marchandises ou des services, bien
gu'il ne I'ait pas employée au Canada, parce qu'il I'utilise dans un autre pays de
I'Union ou parce qu'il distribue ou annonce sa margque au Canada en liaison avec des
marchandises ou des services.

Un requérant ne peut revendiquer gu'une marque est révélée au Canada s'il revendique
la méme date pour I'emploi au Canada pour les mémes marchandises ou services.
Toutefois, ces deux revendications seront acceptées si elles visent des marchandises
ou services différents ou si la revendication fondée sur la "marque révélée" précede
celle fondée sur I'emploi pour les mémes marchandises et services. Une demande qui
contient une revendication de "marque révélée" et une autre d"emploi projeté" pour

les mémes marchandises et services est acceptable.

Il n'est pas possible de modifier le fondement d'une demande en changeant d'une
"marque révélée" a une "marque employée" au Canada, méme si chaque revendication
est traitée de la méme facon, pour déterminer I'ayant droit conformément au
paragraphe 16(1). L'article 5 dellai sur les marques de commesggonce ce qui

suit :

"Une personne est réputée faire connaitre une marque de commerce au Canada
seulement si elle I'emploie dans un pays de I'Union, autre que le Canada, en
liaison avec des marchandises ou services..." [Nous soulignons]

En outre, l'alinéa 3f) de la méme Loi se lit, en partie, comme suit :

"... dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada
mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de I'Union dans lequel elle a
été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas
échéant, et..." [Nous soulignons]
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L'article 5 et I'alinéa 3f) illustrent la différence essentielle entre les deux

revendications: I'une allégue I'emploi au Canada et I'autre, non. Cette distinction ne
permet donc pas d'échanger une revendication fondée sur une "marque révélée" pour
une fondée sur I"'emploi”, & moins que la date de premier emploi soit subséquente a la
date de révélation.

11.7.2.1 Maniére dont la marque de commerce est révélée au
Canada O Article 5

En plus de produire une déclaration d'utilisation de la marque dans un pays de
I'Union autre que le Canada en liaison avec les marchandises ou les services,
le requérant doit préciser la maniere dont la marque a été révélée au Canada. Il
peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes :

a) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de la
distribution au Canada des marchandises en liaison avec la marque.

b) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de
I'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la
marque dans les publications imprimées et mises en circulation au
Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les
marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou de ces
services.

¢) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de
I'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la
marque dans des émissions de radio ou de télévision ordinairement
captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de
ces marchandises ou de ces services.

[1.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque
de commerce

La demande doit aussi contenir une déclaration donnant la date a laquelle la
marque de commerce a été révelée, et le requérant doit étre précis et respecter
les directives mentionnées dans la section 11.7.1.2 du présent manuel, qui
s'appliquent aux demandes basées sur I'emploi de la marque au Canada.
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Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections 11.6.2 et 11.6.3 du présent manuel pour des directives
concernant la présentation de dessins et de spécimens.

11.7.3 Demande d'enregistrement fondée sur un
enregistrement ou une demande d'enregistrement dans
ou pour un pays de I'Union et sur I'emploi de la marque
a I'étranger - Paragraphe 16(2) et alinéa 30 d), formule 3

11.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au
Canada

Aux termes du paragraphe 16(2), un requérant qui a fait une demande
d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans ou
pour un_autre pays de I'Union et I'a utilisée dans n'importe quel pays peut
produire une demande d'enregistrement au Canada.

Conformément a I'alinéa 30(d), la demande faite au Canada doit contenir des
détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, a
savoir :

1) La date et le numéro de I'enregistrement ou le numéro de série de
méme que la date de production de la demande.

2) Le pays de I'Union dans lequel ou pour lequel la marque a été
déposée ou a fait I'objet d'une demande d'enregistrement. Se
reporter a l'article 2 de laoi sur les marques de comme paur
une définition précise de "pays de I'Union". Voir aussi la liste des
pays membres de I'Union mise régulierement a jour qui figure en
annexe a la fin du présent chapitre.

Remarque : Un enregistrementBenelux (Beflgique],
Ne[derland],Lux[embourg] qui forment une union économique)
équivaut a un enregistrement dans chacun de ces trois pays, soit la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
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3) Le nom d'un pays dans lequel la marque de commerce a été
employée en liaison avec les marchandises ou les services
spécifiques. Sila marque de commerce n'a pas été employée dans
un seul pays en liaison avec tous les services ou toutes les
marchandises, mais a été utilisée dans un pays en liaison avec
guelques-uns de ces services ou marchandises et dans un autre pays
en liaison avec d'autres, il y aurait lieu de fournir le nom de ces

pays.

4) Le "pays d'origine" du requérate reporter a l'article 2 pour la
définition de "pays d'origine”.

Si 'adresse du requérant révele un pays (p. ex., le Japon) différent
de celui sur lequel la revendication en vertu du paragraphe 16(2)
est fondée (p. ex., les Etats-Unis), I'examinateur demandera la
confirmation que le requérant posséde réellement un établissement
commercial ou industriel aux Etats-Unis pour établir le droit a la
revendication en vertu des dispositions du paragraphe 16(2) de la
Loi sur les marques de commerce

5) Dans la premiére partie des paragraphes 4, 4a, 5 et 5a de la formule
3, les marchandises et services visés par la demande
d'enregistrement produite ou la marque de commerce enregistrée
devraient étre énumeérés exactement comme dans la copie certifiée.
Dans la seconde patrtie, il faudrait nommer les marchandises et
services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été
employée dans un pays. Les marchandises et services dans la
seconde partie devraient étre définis de maniere spécifique dans les
termes ordinaires du commerce conformément a l'alingéa 30

11.7.3.2 Date déterminant l'ayant droit

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est fondée sur une
demande ou un enregistrement dans ou pour un pays de I'Union et sur son
emploi a I'étranger, c'est la date de production de la demande au Canada qui
permet de déterminer la personne ayant droit a I'enregistrement de la marque
lorsqu'il y a confusion avec une autre marque en instaoael¢ paragraphe
16(2), pourvu que le requérant ne revendique pas une date de priorité aux
termes de la Conventiorge reporter a la Section 111.8.1 du présent manuel.
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Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections 11.6.2 et 11.6.3 du présent manuel pour des directives
concernant la présentation de dessins et de spécimens.

11.7.3.3 Déclaration au sujet de I'emploi [0 Alinéa 30 d)

Si la demande présentée au Canada repose sur une demande d'enregistrement
ou un enregistrement effectué dans ou pour un pays de I'Union, et si la marque
de commerce n'a été ni employée ni révélée au Canada, la demande doit faire
état du pays ou elle est employée par le requérant, en liaison avec chacune des
catégories générales de marchandises ou de services précisées. Le pays ou la
marque est employée n'est pas nécessairement un pays de I'Union.

Si la marque de commerce a été employée ou révélée au Canada, aucun
renseignement concernant I'emploi n'est requis par l'alinéa 30(d); par contre
les renseignements concernant une "marque employée" ou une "marque
révélée" seraient requis pour se conformer aux alinéas 30(b) ou (c).

11.7.3.4 Certificat d'enregistrement correspondant O
Paragraphe 31(1)

Si la demande présentée au Canada est fondée sur un enregistrement ou sur
une demande faite dans ou pour un pays de I'Union, la demande peut faire
I'objet d'un examen mais ne peut étre annoncée avant qu'une copie certifiée de
I'enregistrement ne soit produite au Canada. Le requérant doit fournir une
copie de cet enregistrement certifiée par le bureau qui I'a fait, ainsi qu'une
traduction anglaise ou francaise s'il est rédigé dans une autre langue.
L'enregistrement peut étre obtenu au Canada en s'appuyant sur I'emploi aux
Etats-Unis et sur 'enregistrement sur le "Principal Register" ou sur le
"Supplemental Register".

Le paragraphe 31(1) dellai sur les marques de commeskagonce clairement

gu'il faut que la copie de I'enregistrement soit certifiée par le bureau ou il a été
fait. Par conséquent, d'autres solutions comme la présentation d'un exemplaire
notarié ou d'une photocopie d'un enregistrement effectué a I'étranger
accompagné d'un affidavit attestant son authenticité ne sont pas acceptables.
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Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée

Une copie certifiée de l'enregistrement correspondant a I'étranger qui est émise
au nom du prédécesseur en titre du requérant est acceptable, puisque le
paragraphe 16(2) énonce ce qui suit : "... que le requérant ou son prédécesseur
en titre a diment déposée dans son pays d'origine ou pour son pays d'origine,
et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit..." La
Loi et le Réglement ne prévoient aucune disposition exigeant que
I'enregistrement a I'étranger soit au nom du requérant. Toutefois, ce dernier
doit indiquer dans la demande (paragraphes 4, 4A, 5, 5A de la formule 3) qu'il
se base sur le prédécesseur en titre nommé dans une telle demande ou un tel
enregistrement.

Cependant, si une demande est produite sous le nom d'un requérant a la fois au
Canada et a I'étranger et que la copie certifiée, au moment de sa production,
révéle que l'enregistrement étranger n'est plus au nom du requérant d'origine,

la revendication en vertu du paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. Cette
mesure s'explique du fait que I'enregistrement étranger est fait au nom d'un
nouveau propriétaire et non pas au nom du requérant ou de son prédécesseur.

Le Bureau des marques de commerce canadien n'émet pas d'enregistrement au
nom de plusieurs propriétaires. Toutefois, en France, il est possible d'obtenir

un enregistrement au nom de plus d'un propriétaire (se reporter aux dossiers
381,286, 403,094 et 566,907 dans lesquels les agents présentaient des
arguments convaincants que le Bureau a acceptés dans des cas de
revendications fondées sur le paragraphe 16(2)). Néanmoins, I'examinateur
devrait toujours revoir attentivement une demande fondée sur le paragraphe
16(2) dans laquelle une copie certifiée révéle I'existence de plusieurs
propriétaires.

Il peut se révéler nécessaire pour I'examinateur de demander confirmation du
pays ou administration dans lequel la société a été constituée afin de s'assurer
gu'il est possible d'accepter un enregistrement étranger soumis au soutien
d'une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). Par exemple, si un
enregistrement fait aux Etats-Unis révéle que le propriétaire est ABC Limited
(une société de New York), et que le requérant s'identifie seulement sous le
nom de ABC Limited et qu'il ne posséde pas d'adresse a New York, il faudra
obtenir la confirmation que le requérant est aussi une société de New York.
Cette démarche s'explique du fait que si ABC Limited était constituée en
société en vertu d'autres lois que celles de New York, elle serait considérée
comme une entité a part et distincte de celle identifiée dans I'enregistrement
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aux Etats-Unis. Par conséquent, il ne serait pas possible de faire droit & la
revendication fondée sur le paragraphe 16(2).

Margue de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant

Afin de faire droit a une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la
marque de commerce paraissant sur I'enregistrement correspondant doit étre
identique en tous points a celle inscrite dans la demande. L'alidgde3a

Loi sur les marques de commemrispose que "dans le cas d'une margue de
commerce qui est, dans un autre pays de I'Union ou pour un autre pays de
l'union, I'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné,
d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant
fonde son droit a I'enregistrement..." [Nous soulignons.]

Par conséquent, toute différence entre la marque qui fait I'objet de la demande
au Canada et celle enregistrée a I'étranger indiquerait que la premiéere n'est
plus la méme que la deuxiéme. Par exemple, une marque-dessin qui fait I'objet
d'une demande au Canada ne serait pas acceptée si la marque paraissant dans
la copie certifiée révélerait des caractéristiques identiques mais agencées
differemment. Toutefois, les différences dues seulement a la fagon qu'un autre
Bureau démontre les marques sous forme de mot(s) ne s'applique pas, tels les
exemples suivants : lorsque les enregistrements a I'étranger révelent une
marque sous forme de mot dont la premiére lettre est en majuscule et celles
qui suivent, en minuscules (comme dans un enregistrement effectué en
Allemagne) ou dont les caractéres majuscules semblent plus gras que ceux de
la demande correspondante au Canada.

Remarque : Une copie certifiée qui révéle une marque de commerce qui

differe seulement par des éléments qui ne changent pas son caractére distinctif
ou qui ne touchent pas son identité sera acceptée au soutien d'une
revendication en vertu de l'article 14. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir
de revendication a plusieurs titres (c'est-a-dire le paragraphe 16(2) et l'article
14). La revendication fondée sur l'article 14 doit étre faite séparément d'une
revendication au titre du paragraphe 16(2) afin de pouvoir compter sur une
version légerement différente de la marque faisant I'objet de la demande.

Enregistrement dans un Etat américain

Parfois, un requérant cherche a fonder une revendication au titre du
paragraphe 16(2) sur un enregistrement obtenu dans un Etat américain (p. ex.,
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en Caroline du Nord). Cependant, il n'est pas possible de faire droit a une telle
revendication puisque l'article 2, le paragraphe 16(2) et I'alirdad@0aloi

sur les marques de commeroentionnent clairement qu'un enregistrement
présenté au soutien d'une demande fondée sur le paragraphe 16(2) doit avoir
été émis par ou pour un pays de I'Union. Bien entendu, un enregistrement
provenant d'un Etat américain ne répondrait pas au critére ci-dessus puisque,
d'une part, la Caroline du Nord n'est pas membre de I'Union pour la protection
de la propriété industrielle et, d'autre part, on ne pourrait considérer qu'un tel
enregistrement a eu lieu dans le pays d'origine du requérant.

Enreqistrement a I'étranger visant un certain nombre de margues de commerce

Si une demande pour une seule margue de commerce est produite et fondée
sur une revendication au titre du paragraphe 16(2) et que I'enregistrement
correspondant a I'étranger comprend une série de marques-dessins ou marques
sous forme de mots (dont une des marques est celle du requérant),
I'enregistrement effectué a I'étranger ne permettra pas de faire droit a la
revendication puisque la marque de commerce serait différente de celle qui a
été enregistrée.

11.7.3.5 Date de priorité - Article 34

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de I'Union (ou son
successeur en titre) peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque
au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de
production de la demande qu'il a faite dans ou pour le pays de I'Union et ce,

pour la méme ou sensiblement la méme marque et pour un emploi en liaison
avec le méme genre de marchandises ou services. Cette clause s'applique
uniquement aux requérants des pays de I'Union, pourvu que les conditions qui
suivent soient remplies :

a) la demande présentée au Canada soit comprend une déclaration de
la date et du pays de I'Union ou a été produite, ou pour lequel a été
produite, la plus ancienne demande d'enregistrement, soit est
accompagnée d'une telle déclaration. Le requérant ne sera pas
autorisé a modifier sa demande en y ajoutant une date de priorité
apres la production initiale, puisque ceci serait jugé contraire a
I'article 34.

b) La demande contient tous les détails de la plus ancienne demande
faite dans ou pour un pays de I'Union y compris la date de
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production. La demande faite au Canada doit étre présentée dans
les six mois a compter de cette date. Cette période ne peut étre
prolongée. Toutefois, si le dernier jour auquel le requérant peut
produire sa demande au Canada tombe un samedi, un dimanche ou
un jour férié au Canada, la demande peut étre présentée le premier
jour ouvrable suivant, et la date de priorité sera alors reconnue.

Voir le paragraphe 66(1).

c) Le requérant ou son prédécesseur en titre qui a fait la demande
antérieure dans ou pour un pays de I'Union devrait, a la date de la
demande, étre citoyen ou ressortissant du pays de I'Unigrétos
domicilié ou y avoir un établissement industriel ou commercial réel
et effectif.

Remarque : L'obligation de fournir, dans les trois mois qui suivent la
production de la demande au Canada, une copie certifiée de toute demande
antérieure n'existe plus depuis le 28 février 1992, date a laquete la
corrective de 199&st entrée en vigueur abrogeant l'alinég) 8é laLoi sur

les marques de commerdgependant, un nouvel alinéac}4 été introduit

par la suite et, bien que la production d'un document de priorité ne soit plus
obligatoire, il est possible que la preuve du droit du requérant a la priorité soit
exigée.

II.7.4 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce
projetée O Paragraphe 16(3), alinéa 30 e), formule 4

11.7.4.1 Explication de la disposition relative a I'emploi projeté

L'alinéa 3@) porte sur la présentation, devant le Bureau des marques de
commerce, d'une demande mentionnant que le requérant a l'intention
d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut
faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur
I'emploi projeté de la marque au Canada a l'aide de la déclaration suivante :

“Le requérant lui-méme ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-méme
et par I'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de
commerce au Canada en liaison avec..."
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L'emploi réel de la marque de commerce au Canada en liaison avec les
marchandises ou services qui font I'objet de la demande doit commencer avant
I'enregistrement/oir le paragraphe 40(2).

Remarque : Un requérant ne sera pas autorisé a changer de type de demande,
c'est-a-dire changer pour une demande d'enregistrement fondée sur I'emploi de
la marque et sur son enregistrement a I'étranger aprés avoir fait une demande
d'enregistrement fondée sur I'emploi projeté au Canada, apres I'annonce de la
demande, conformément a la réglel3@ méme que pour les raisons

suivantes :

1) Laloi sur les marques de commeru prévoit rien concernant la
republication d'une marque. Par conséquent, la procédure
d'opposition - une procédure intégrante - ne serait plus disponible.
Une personne désirant s'opposer a la marque serait privée de le
faire.

2) Le paragraphe 37(1) autorise le registraire a rejeter une demande si
celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 ou si le
requérant n'est pas la personne qui a droit a lI'enregistrement de la
marque de commerce. Selon l'article 30, quiconque se fonde sur
I'emploi et I'enregistrement de la marque de commerce a I'étranger
doit préciser dans la demande les détails relatifs a cet
enregistrement et a cet emploi. Ainsi, ce n'est qu'au moment de
I'annonce que I'examinateur peut déterminer si la marque est
enregistrable en vertu de l'article 37. Par ailleurs, au soutien de
cette revendication, le paragraphe 31(1) exige qu'une copie de
I'enregistrement correspondant & I'étranger soit produite avant
I'annonceVoir la décision McDonald's Corp. v. Deputy Attorney-
General of Canad#1977), 31 C.P.R. (2d) 272. En conséquence,
une telle modification serait contraire au paragraphe 31(1).

3) Le fait d'autoriser une telle modification apres qu'une demande a
été admise serait contraire aux paragraphes 40(2) et (3) puisque ces
dispositions sont obligatoires et que le registraire doit agir en
conséquence. Les motifs justifiant le refus d'une telle modification
se trouvent a la regle 8pet au paragraphe 31(1) et, de plus, aux
paragraphes 40(2) et (3) lorsque la marque de commerce a été
admise.
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11.7.4.2 Avantage de la demande d'emploi projeté

Cette disposition permet a un requérant de déterminer si sa marque est
enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires colteuses
ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans I'étiquetage et I'emballage du
matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante
pour établir la personne ayant droit a I'enregistremégit.le paragraphe

16(3).

11.7.4.3 Déclaration relative & I'emploi [0 Paragraphe 40(2)

Une fois que la demande est admise, le requérant doit, conformément au
paragraphe 40(2), déposer une déclaration précisant que la marque a
commencé a étre employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité
des marchandises ou services indiqués dans la demande. Si la marque n'a été
employée qu'en liaison avec une partie seulement des marchandises ou
services, la marque ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a
pas l'intention d'employer la marque lui-méme, la déclaration d'emploi exigée
peut étre signée par le licencié.

Un licencié est une entité a qui un propriétaire d'une marque a octroyé une
licence d'emploi ou une personne autorisée par le propriétaire a employer la
marque de commerce dans un pays. Le propriétaire a, en vertu de la licence,
un contr6le direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des
marchandises et des services. Par conséquent, I'emploi, la publicité ou
I'exposition de la marque dans ce pays par la personne en question a le méme
effet, et est réputé avoir toujours eu le méme effet, que I'emploi, la publicité

ou I'exposition de la marque de commerce dans le pays par le propriétaire.
Voir le paragraphe 50(1).

La déclaration devrait se présenter comme suit : (L'utilisation du format
identique n'est pas nécessaire en autant que la méme information soit fournie).
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FORMULE DE DECLARATION

Demande no :

Marque de commerce :

Je soussigné de

dans la province de

déclare ce qui suit :

1. QUE JE suis (titre de

la personne) de

(le requérant)

2. QUE, depuis la production de la demande no pour I'enregistrement de la marque y
revendiquée, le requérant lui-méme ou par I'entremise d'un licencié, ou lui-méme et par I'entremise
d'un licencié a commencé a employer au Canada la marque de commerce qui fait I'objet de la
demande en liaison avec (indiquer ici les marchandises employés et/ou les services exécutés) :

FAIT A ce jour de

19

(Signature de la personne)
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[1.7.4.4 Abandons aux termes du paragraphe 40(3)

Conformément au paragraphe 40(3), une demande pour une marque de
commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration
d'emploi n'a pas été recue au plus tard dans les délais suivants :

a) six mois apres l'avis donné par le registraire conformément au
paragraphe 40(2);

ou
b) trois ans apres la date de production de la demande au Canada.

La date de la réponse, choisie en fonction des critéeres ci-dessus mentionnés,
sera précisée dans l'avis d'admission délivré par le Bureau.

Conformément a l'article 47, le requérant peut demander une prolongation de
six mois apres l'expiration du délai fixé a partir du moment ou sa demande est
justifiée. Des prolongations d'un an seront accordées sur demande lorsqu'un
requérant attend l'autorisation de Santé Canada sur un produit pharmaceutique.

I1.7.4.5 Spécimens [0 Emploi projeté

Alors que la production de spécimens n'est plus obligatoire dans tous les cas,
la régle 2@) prévoit que le registraire peut exiger d'un requérant qu'il lui
fournisse un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée.
Par conséquent, il est possible que I'on demande a un requérant de présenter
un spécimen lorsqu'il produit une déclaration portant qu'il a commenceé a
employer la marque au Cana@. reporter a la section 11.6.3 du présent

manuel pour les directives concernant la présentation de spécimens.

I1.7.4.6 Observations supplémentaires relatives a la demande

Les formules a utiliser pour la production d'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce font état du minimum de renseignements a fournir.
Toute information supplémentaire doit étre directement liée a la marque de
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commerce qui fait I'objet de la demande d'enregistrement et ne doit pas étre
publiée dans Idournal des marques de commercexaminateur exigera la
suppression de tout renseignement qui, selon lui, n'a aucun rapport avec la
demande d'enregistrement.

11.7.5 Demande d'enregistrement d'une marque de
certification [ Articles 23, 24, 25, alinéa 30 f), formule 5

11.7.5.1 Définition d'une marque de certification - Article 23

Aux termes de l'alinéa 80 un requérant peut présenter une demande
d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne se livre pas
a la fabrication ou a la vente de marchandises ou a I'exécution de services tels
gue ceux pour lesquels la marque est employeéie I'article 23. Avant de

présenter sa demande, il doit établir les normes relatives a ces marchandises
ou services et autoriser une ou d'autres personnes a employer la marque de
commerce sur le marché.

On peut obtenir une marque de certification lorsque la marque est employée
pour distinguer des marchandises ou des services qui sont d'une norme définie
guant a : 1) leur nature ou a leur qualité; 2) aux conditions de travail qui ont
entouré la production des marchandises ou I'exécution des services; 3) la
catégorie de personnes qui ont produit les marchandises ou exécuté les
services; 4) la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les
services exécutés.

Se reporter aCanadian Patent Reportet™ série, vol.26., p. 115, a l'article
intitulé : "Problems and Practice under the Trade Marks Act" par Gordon F.
Henderson, c.r., aux pages 124 et 125.

Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres

que la certification comme la vente de marchandises ou I'exécution de services
autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut

utiliser la méme marque comme une marque de certification pour des
marchandises et comme une marque de commerce ordinaire pour des services,
ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut a la fois utiliser une marque
certifiant des marchandises répondant a des normes précises et I'utiliser
comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les marchandises
de celles des autres; en effet, cette situation contredirait directement les
revendications d'emploi faites dans chaque demande.
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[1.7.5.2 Emploi d'une marque de certification

Par exemple, il peut s'agir d'une association professionnelle qui fait enregistrer
une marque de certification afin de distinguer les marchandises ou les services
fabriqués ou exécutés par ses membres. Ainsi, la marque de certification de
I'Ordre des ingénieurs de I'Ontario certifie que les services de génie fournis
aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés.
L™Ordre" est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de
la qualité des services fournis. L'ingénieur qui exécute les services n'est pas
propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le

propriétaire a I'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Une marque de certification peut étre fondée sur une revendication au titre du
paragraphe 16(2). Toutefois, le Bureau des marques de commerce n'accepte
pas les demandes d'enregistrement de marques de certification fondées sur un
emploi projeté conformément au paragraphe 16(3) puisque, selon l'article 2,
une "marque de certification" désigne une marque qui est employée. On
considére que la définition de "marque de commerce projetée" et de "marque
de commerce" ainsi que les articles 23, 30 et le paragraphe 40(2) appuient
cette décision.

[1.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine O
Article 25

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification doit
essentiellement respecter les mémes conditions d'enregistrement qu'une
marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues a l'article 12.
Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d'origine des
marchandises ou services est enregistrable si le requérant a) est 'autorité
administrative d'un pays, d'un Etat, d'une province ou d'une municipalité
comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie ou b) est une
association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle
région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de
I'article 25 doit en permettre I'emploi en liaison avec toute marchandise
produite ou tout service exécuté dans la région que décrit la meiajuées
sections 111.7.3 et 1V.4.13 du présent manuel.
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I1.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande

Dans le cadre de I'examen officiel d'une demande d'enregistrement d'une
marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont
été respectées.

1) Aux termes du paragraphe 23(1), le requérant ne doit pas se livrer a
la fabrication, la vente, la location a bail ou le louage de
marchandises ou a lI'exécution de services tels que ceux pour
lesquels la marque de certification est employée.

2) Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant
doit étre l'autorité administrative ou une association commerciale
de la région indiquée par la marque. Voir WOVEN IN THE
BRITISH ISLES & Desigril N° d'enregistrement 132,993oir
aussi l'article 25.

3) Les normes doivent étre définies en fonction de la nature ou de la
qualité des marchandises ou services, des conditions de travail qui
ont entouré la production des marchandises ou I'exécution des
services, de la catégorie de personnes qui a produit les
marchandises ou exécuté les services ou de la région dans laquelle
les marchandises ont été produites ou les services exécutés.
L'examinateur acceptera aussi les déclarations faites par le
requérant aux termes desquelles les marchandises sont produites et
les services exécutés conformément aux normes établies par le
requérant ou a de tels énoncés de normes d'ordre général.

4) La margue de certification doit étre employée au Canada par ceux
qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande
fondée sur son emploi au Canada.

5) Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque
déposée et employée a l'extérieur du Canada doit fournir une copie
certifiée de I'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que
I'enregistrement correspondant concerne une marque de
certification, c'est-a-dire que le requérant étranger peut avoir
employé la marque de commerce comme une marque ordinaire a
I'étranger et vouloir néanmoins I'enregistrer comme une marque de
certification au Canada (inversement, une marque déposée et
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employée comme marque de certification a I'étranger peut étre
soumise a l'enregistrement a titre de marque de commerce
ordinaire au Canada). La marque de certification doit étre
employée par ceux qui sont autorisés par le requérant.

Remarque : Pour enregistrer une marque de certification déposée et
employée a I'étranger, il faut utiliser les formules 3 et 5.

6) Il faut fournir tous les renseignements habituels, c'est-a-dire le nom,
l'adresse, etc.

11.7.5.5 Exemples de marques de certification déposées

N° d'enregistrement 174,501

La marque SANITIZED & Design, lorsqu'elle figure sur les marchandises
(celles-ci étant des vétements et des chaussures spécifiques, des tissus, des
tissus d'ameublements etc.) indique a I'acheteur que lesdites marchandises sont
conformes aux normes établies par le requérant, Sanitized Inc. quant a leur
nature et leur qualité. Selon ces normes, les marchandises doivent retarder et
empécher la croissance de bactéries et de micro-organismes de méme qu'y
résister et obtenir au moins la mention "Bon" apres avoir subi les processus et
les tests antimicrobiens décrits dans I'annexe qui accompagne la demande
d'enregistrement dans le dossi&Bh6,610.

N° d'enregistrement 132,993

L'enregistrement WOVEN IN THE BRITISH ISLES figurant sur le drapeau
indique a l'acheteur que les textiles sur lesquels apparait cette marque satisfont
aux normes de la National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire
d'Angleterre. En bref, ces textiles doivent contenir la laine exigée ou des fibres
animales, avoir été tissés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et
avoir été teints ou parachevés au Royaume-Uni.
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Remarque : Dessins et spécimens

Il faut satisfaire aux mémes exigences pour la présentation des dessins et des
spécimens en ce qui concerne les marques-dessins ou les marques composées.
Se reporter aux sections 11.6.2 et 11.6.3 du présent manuel pour les directives
concernant la présentation de dessins et de spécimens.

1I.7.6 Demande d'enregistrement d'un signe distinctif []
articles 13 et 32, formule 1

11.7.6.1 Définition d'un signe distinctif

L'article 13 de ldoi sur les marques de commeparte sur I'enregistrement

du signe distinctif, une catégorie tres spéciale de marque de commerce. Le
signe distinctif est un fagonnement des marchandises ou de leurs contenants
ou un mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises dont la
présentation doit servir a distinguer les marchandises ou les services du
requérant des marchandises ou des services des autres.

Un paquet (ou colis) est défini a l'article 2 comme comprenant tout contenant
ou récipient ordinairement lié a des produits lors du transfert de la propriété ou
de la possession des marchandises dans la pratique du commerce. Les
demandes regues pour un contenant ou récipient doivent étre traitées comme
des demandes de signe distinctif, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Parmi les marques de commerce qui ont été déposées a titre de signe distinctif,
on trouve la bouteille de Haig & Haig et la bouteille de Coca-Cola.

Bien qu'il n'y ait pas de signe distinctif connu en ce qui concerne les services,

il serait possible de faire déposer un signe distinctif en liaison avec des
services. Ainsi, un teinturier pourrait utiliser une méthode distinctive
d'emballage des articles nettoyés et pourrait par conséquent faire une demande
d'enregistrement d'un signe distinctibir la section 1V.2.6 du présent

manuel.

11.7.6.2 Alinéa 13(1) b) et paragraphe 13(2)

L'examinateur qui étudie une demande d'enregistrement d'un signe distinctif
doit prendre en considération les effets de la marque sur les autres commerces
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ou sur les autres entrepreneurs. Aux termes de l'alinéa},3@nploi d'une
marque de commerce de ce type ne doit en aucune fagon restreindre le
développement d'un art ou d'une industrie. C'est ce qui s'est produit dans la
causeDominion Lock Co. Ltd. v. Schlage Lock CIP61), 38 C.P.R. 88. Le
Bureau des marques de commerce a décidé que la demande d'enregistrement
qui portait sur la représentation de la téte d'une clé était en fait une demande
d'enregistrement d'un signe distinctif et non d'une marque de commerce. On a
prouvé que les clés brutes qui étaient vendues comme clés de rechange avaient
la méme téte que les clés originales. Le registraire a décidé que le signe
distinctif ne pouvait étre déposé parce que la forme de la téte de clé était une
particularité utilitaire des clés de rechange. L'enregistrement entraverait la
fabrication des clés brutes pour les membres de l'industrie des clés de
rechange, y compris la forme de la téte de clé qui faisait I'objet de la demande.

11.7.6.3 Présentation de la preuve de caractére distinctif O
Article 32

Un signe distinctif, comme son nom l'indique, permet de distinguer par
I'apparence et peut donc étre déposé comme tel seulement si le requérant
prouve que la marque est devenue distinctive au Canada au moment de la
production de la demande. Comme son effet est purement visuel pour le
consommateur ou le commercant, ceci est I'élément sur lequel il faut se fonder
pour établir le caractere distinctif. 1l'y a lieu de s'arréter ici au bien-fondé
autant qu'au nombre et a la variété des éléments de preuve fournis.

Sous les termes du paragraphe 32(l), le requérant d'un signe distinctif doit
fournir au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une
preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la
marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve
gue le registraire peut exiger. Conformément a la pratique du Bureau les
dessins, qui peuvent étre accompagnés d'une description de la marque, doivent
montrer sous des angles différents la forme des marchandises ou de leurs
contenants, leur empaquetage ou leur emballage. Les marques de commerce
en trois dimensions doivent étre représentées par des dessins qui montrent en
détail I'avant et I'arriere, ou toutes les surfaces qui représentent la marque. Les
requérants doivent fournir des spécimens réels, du fagconnement, de
I'empaquetage ou du contenant de la marchandises qui est réputé étre
distinctif. Il faut évidemment examiner avec soin toutes les preuves attestant
gue la marque est devenue distinctive. L'examinateur devra s'attendre aussi a
de nombreux témoignages des vendeurs et des usagers des marchandises ou
des services en liaison avec le signe distinctif, de fagon a établir gue c'est bien
la présentation du fagconnement des marchandises ou de leurs contenants ou
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encore du mode d'envelopper ou empaqueter qui sert a distigirda

section 1V.10 du présent manuel qui traite de la présentation de preuves pour
démontrer que la marque est "devenue distinctive" aux termes du paragraphe
12(2).

Conformément au sous-alinéa 13(1)(a), un signe distinctif ne peut pas étre
fondé sur l'article 14 puisqu'un signe distinctif doit avoir été employé au
Canada de facon a étre devenu distinctif a la date de la production. Par
conséquent, la preuve en vertu du paragraphe 32(1) doit étre fournie.

11.7.7 Demandes d'extension de I'état déclaratif des
marchandises ou des services 0O alinéa 41(1) ¢),
formule 7

La formule 7 peut étre employée lorsqu'un requérant désire étendre I'état déclaratif des
marchandises ou des services en liaison avec lesquels une marque de commerce est
déposée. Les directives sur la fagcon de remplir la formule débutent par une note
générale qu'il faut lire attentivement. La formule a été rédigée pour couvrir une
demande fondée sur I'emploi au Canada en liaison avec les marchandises/services
additionnels. La formule peut cependant étre modifiée lorsqu'elle est fondée sur la
révélation au Canada, I'emploi ou I'enregistrement hors du Canada, ou sur un emploi
projeté au Canada. En pareils cas, les paragraphes pertinents des formules 2, 3 et 4
peuvent étre substitu@goir la section 1V.9 du présent manuel concernant les

exigences relatives au désistement.

Conversion en une demande de margue de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu'un requérant souhaite convertir une demande d'extension de I'état
déclaratif des marchandises ou des services en demande de marque de commerce
ordinaire. La chose est possible, mais il faudra lui allouer un nouveau numéro de série
et, dans le cas des marques sous forme de dessin, un dessin devra étre soumis. La date
de production de la demande demeure la méme.

L'examinateur doit en outre s'assurer que la demande ordinaire remplacant la demande
d'extension de |'état déclaratif comporte la méme marque de commerce, le méme état
déclaratif des marchandises ou des services, la méme revendication et les mémes nom
et adresse du requérant.
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Dans les mémes conditions, le Bureau permettra également au requérant de convertir
en une demande de marque de commerce ordinaire lorsque I'enregistrement dont
dépend la demande d'extension est radié ou annulé. En outre, I'examinateur doit
informer le requérant de la radiation ainsi que de la possibilité de convertir en une
demande ordinaire. Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une
demande révisée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l'enregistrement
visé par la demande d'extension.

Affidavit d'emploi continu pour les marques de commerce déja enregistrées
conformément au paragraphe 12(2) dedasur les margues de commerde
I'article 29 de ld_oi sur la concurrence déloyatsu de la regle X de laoi des
marques de commerce et dessins de fabrique

Dans les cas ou I'enregistrement de la marque de commerce faisant I'objet d'une
demande d'extension des marchandises est contraire aux dispositions dea)alinéas

b) du paragraphe 12(1), le registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la
marque de commerce est devenue distinctive conformément a l'article 32 si les
marchandises visées par la demande d'extension sont de la méme catégorie que celles
couvertes par l'enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit
d'emploi continu.

Il importe de ne pas oublier les points suivants :

1) La preuve doit établir que la marque de commerce a été
continuellement employée en liaison avec les marchandises
enregistrées a l'origine, a partir de la date a laquelle la preuve
initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxieme sens
jusqu'a la date de production de la demande en vue d'étendre les
marchandises. La preuve devrait également montrer que la marque
de commerce a été utilisée en liaison avec les marchandises
additionnelles depuis la date de leur premier emploi au Canada
jusqu'a la date de production de la demande d'extension des
marchandises.

2) La demande d'extension doit étre fondée sur I'emploi au Canada.

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de
I'état déclaratif des services.
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Marques de commerce déja enreqgistrées aux termes de l'article 1ddsunles
marques de commerce

Aux fins d'une demande d'extension de I'état déclaratif des marchandises, un
requérant ne peut se fonder sur la preuve fournie a I'appui de I'enregistrement original
effectué sous l'article 14 a moins que la preuve initiale visait également les
marchandises touchées par la demande d'extension.

Par exemple, si la preuve et I'enregistrement a I'étranger qui avaient été produits a
I'appui de I'enregistrement initial démontraient que la marque de commerce n'était pas
dépourvue de caractere distinctif au Canada en liaison avec des "souliers, des livres,
des raquettes de tennis et du parfum", et que le requérant n‘avait demandé un
enregistrement que pour "les souliers et les raquettes de tennis", le requérant pourrait
se prévaloir de l'article 14 dans une demande ultérieure visant a étendre I'état
déclaratif de marchandises relativement a "des livres et du parfum” puisque la preuve
déposée antérieurement appuie cette revendication.

Cependant, si les marchandises visées par la demande d'extension n'étaient pas
incluses dans la copie certifiée ni dans la preuve produite a I'appui de la demande
d'enregistrement initiale déposée aux termes de l'article 14, de nouveaux éléments de
preuve devront étre fournis pour les marchandises additionnelles conformément au
paragraphe 12(2) ou a l'article 14. Il importe de savoir gu'il ne suffit pas que les
marchandises additionnelles visées par la demande d'extension soient de la méme
catégorie que celles pour lesquelles une preuve avait été déposée initialement en vertu
de l'article 14. Par conséquent, le fait d'étendre les marchandises a des "batons de
golf" ne serait pas appuyé par une preuve concernant des "raquettes de tennis".

La seule présentation d'un affidavit d'emploi continu n'est ni approprié ni acceptable
dans I'exemple précitée.

Cette pratique s'applique seulement aux marques de commerce qui, dans leur
ensemble, sont contraires aux alingépsu b) du paragraphe 12(1) dellai sur les
marques de commerce

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de
I'état déclaratif des services.
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[1.7.7.1 Indications concernant la formule 7 [ note e)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre |'état
déclaratif des marchandises et des services peut aussi porter sur d'autres
modifications qui touchent I'état déclaratif des marchandises ou services a
I'égard desquels la marque de commerce est déposée. L'alin&l ga(iet

de modifier I'état déclaratif des marchandises ou des services, d'en rayer
certains services ou marchandises ou de le préciser davantage.

11.7.7.2 Dessins et spécimens [0 Extension de I'état déclaratif des
marchandises et des services

La formule 7 qui traite de I'extension de I'état déclaratif des marchandises ou
des services n'a pas habituellement a étre accompagnée de dessins ou de
spécimens a moins que la marque de commerce ne soit déposée en vertu de la
Loi des marques de commerce et dessins de fabfidi€DF) ou de ld_oi

sur la concurrence déloyal@CD) et qu'aucun dessin ne figure dans le
dossierVoir les sections 11.6.2 et 11.6.3 du présent manuel sur les directives
concernant la présentation des dessins et des spécimens.

11.7.8 Demande aux termes de l'article 14

[1.7.8.1 Comparaison entre le paragraphe 12(2) et l'article 14

Les marques de commerce qui ne sont pas enregistrables parce qu'elles
constituent un nom ou un nom de famille selon la définition de I'alinéa

12(1)), ou qui constituent une description claire selon la définition de l'alinéa
12(1)p), peuvent étre déposées en vertu des dispositions de l'article 14. Aux
fins d'une demande présentée aux termes de l'article 14, le requérant doit
montrer que la marque de commerce a été déposée dans ou pour son pays
d'origine ou dans celui de son prédécesseur en titre en liaison avec les mémes
marchandises ou services. En outre, il doit fournir une copie certifiée de
I'enregistrement correspondant et toute autre preuve exigée par le registraire. Il
n'est pas nécessaire de faire appel a l'article 14 au moment de produire la
demandeVoir les paragraphes 31(1) et 31(2).
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L'article 14 de ld_oi sur les marques de commerdi#fiére de facon importante
de l'alinéa 28(1)) de laLoi sur la concurrence déloyakn ce sens que l'on
peut en bénéficier :

1) seulement si la marque de commerce au Canada n'est pas
dépourvue de caractere distinctif; et

2) seulement une fois que le Bureau des marques de commerce a pris
en considération toutes les circonstances de l'espece, y compris la
durée de I'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Le mot "distinctif" dans l'expression "non dépourvue de caractére distinctif"

doit étre compris selon la définition qui en est donnée a l'article 2 de la Loi. La
personne qui se prévaut de l'article 14 est en quelque sorte avantagée par
rapport a un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2) de la Loi en ce sens
que, bien que les deux personnes doivent fournir au registraire la preuve du
caractéere distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de
I'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire a des exigences moins
séveres.

Par exemple, pour démontrer qu'une marque de commerce est devenue
distinctive aux termes du paragraphe 12(2), le requérant doit montrer que sa
marque de commerce a acquis un deuxieme sens partout au Canada, a moins
d'étre prét a accepter des restrictions territoriales. Par contre, le requérant qui
se prévaut des dispositions de l'article 14 doit seulement montrer que la
marque n'est pas dépourvue de caractere distinctif au Canada, compte tenu de
la fagon dont elle a été utilisée ou annoncée et de I'étendue de son emploi et de
son annonce. Il n'a pas besoin de prouver que ce caractere distinctif existait au
moment de la production de la demande. Les restrictions territoriales n'entrent
pas en ligne de compte.

La preuve exigée par l'article 14 sera contestée si elle montre qu'une personne
autre que le requérant a employé la marque ou l'a fait connaitre. La preuve sera
recevable si elle montre que c'est le requérant ou, dans certains cas, un
détenteur de licence, qui a employé la marque ou l'a fait conihaiirde

paragraphe 50(1)Cependant, dans les cas ou il y a eu un déversement
considérable de la publicité au Canada, la preuve d'un emploi réel au Canada
peut ne pas étre un pré-requis.
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11.7.8.2 Renseignements devant figurer dans les affidavits

L'affidavit ou la déclaration solennelle qui est produit a I'appui d'une demande
d'enregistrement aux termes de l'article 14 dslaur les marques de
commerceloit contenir les renseignements suivants :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

le statut du déclarant, c'est-a-dire, président, directeur, secrétaire,
etc.;

les caractéristiques de la société requérante, c'est-a-dire, la date et
I'nistorique de la fondation, et I'adresse de son bureau d'affaires;

les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la marque
est employée (liste détaillée), et la date du premier emploi
n'importe ou dans le monde;

la date a laquelle les marchandises ont commencé a étre vendues
sous la marque de commerce au Canada (Si la marque de
commerce n'a jamais été utilisée au Canada, le Bureau exigera une
preuve considérable du déversement de la publicité au Canada.);

une liste des pays ou la margue de commerce est employée en
liaison avec les mémes marchandises ou services;

une liste des pays ou la marque de commerce a été déposée;

la valeur et le volume total approximatifs des marchandises ou
services vendus ou exécutés au Canada en liaison avec la marque
de commerce, et la valeur totale approximative de ces
marchandises ou services vendus dans d'autres pays;

la valeur et le volume total consacrés a la publicité de la marque de
commerce au Canada et dans d'autres pays;

des modéles d'annonces, d'étiquettes, etc. (montés si possible sur
papier) tels qu'employés au Canada et ailleurs, qui iront dans le
dossier de la demande.
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[1.7.8.3 Observations diverses concernant l'article 14

a) La marque de commerce que le requérant désire faire enregistrer au
Canada peut différer de la marque de commerce déposée a
I'étranger dans la mesure ou son identité n'est pas touchée et son
caractéere distinctif chang¥@oir le paragraphe 14(2)En pratique,
seules de minimes différences sont autorisées.

b) La demande d'enregistrement de la marque de commerce au
Canada ne peut englober que les marchandises ou services sur
lesquels porte I'enregistrement fait a I'extérieur du Canada. Par
exemple, un enregistrement effectué dans ou pour un pays de
I'Union a I'égard de "bouilloires électriques" ne peut servir a
appuyer une demande d'enregistrement au Canada de "petits
appareils électriques, nommément des bouilloires, des grille-pains,
des couteaux et des batteurs".

c) Une revendication aux bénéfices de l'article 14 ne peut étre
invoquée en vue de surmonter une demande de désistement a
I'égard de parties non enregistrables d'une marque de commerce
composée. Par exemple, une marque de commerce contenant un
élément ou des éléments contraires aux dispositions des @jnéas
oub) du paragraphe 12(1), comme dans le cas de LEVESQUE'S
HOTSPOT, ne serait pas enregistrable sans un désistement a
I'égard du mot LEVESQUE, & moins que cette partie non
enregistrable de la marque de commerce ait acquis un caractere
distinctif au Canada, conformément au paragraphe 12(2), ou qu'on
ait fait la preuve gu'elle n'est pas dépourvue de caractére distinctif
au Canada, conformément a l'article 14 tel que démontré par un ou
plusieurs enregistrements au Canada ayant trait exclusivement a
I'élément non enregistrable. Une preuve peut étre produite pour
I'ensemble d'une margue seulement et non pour des éléments de
celle-ci.

Si I'enregistrement invoqué ne comprend pas toutes les catégories
ou des catégories semblables de marchandises ou de services Visés
dans la demande présentée au Canada, il y aura lieu de produire
une déclaration de désistement pour la ou les parties non
enregistrables de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises ou les services qui ne sont pas couverts.
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d) Sile registraire n'est pas convaincu que la preuve fournie en vertu
du paragraphe 31(2) établit que la marque de commerce "n'est pas
dépourvue de caractére distinctif au Canada”, il peut exiger une preuve
supplémentaire. Il peut s'agir alors d'affidavits faits par des personnes
indépendantes au Canada, qui certifient qu'elles reconnaissent que la
marque de commerce identifie les marchandises ou les services du
requérant. Le requérant peut cependant réussir a prouver sa
revendication en soumettant plus de publicité au Canada que ne
l'indiquait son premier affidavit.

e) Tous les affidavits soumis selon les dispositions du paragraphe
31(2) doivent étre accompagnés de spécimens d'annonces et de
pieces démontrant I'emploi de la marque de commerce.

f) Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 14
et dont I'emploi au Canada inclut des marchandises ou des services
supplémentaires peut, s'il y a emploi considérable, se prévaloir des
dispositions du paragraphe 12(2) et de l'article 32 pour établir que
la marque de commerce est devenue distinctive en liaison avec ces
marchandises ou ces services supplémentaires.
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Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris (1883), révisée a Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne
(1958) et Stockholm (1967), et modifiée en 1979

(Union de Paris)

Situation le 1% janvier 1996

Etat Date a laquelle I'Etat est Acte” de la Convention le plus récent
devenu partie a la auquel I'Etat est partie et date a laquelle
Convention il est devenu partie a cet Acte

Afrique du Sud

ler décembre 1947

Stockholm: 24 mars 1975

Albanie 4 octobre 1995 Stockholm: 4 octobre 1995
Algérie ler mars 1966 Stockholm: 20 avril 1975
Allemagne ler mai 1903 Stockholm: 19 septembre 1970
Argentine 10 février 1967 Lisbonne: 10 février 1967
Stockholm, articles 13 & 30: 8 octobre 1980
Arménie 25 décembre 1991 Stockholm: 25 décembre 1991°
Australie 10 octobre 1925 Stockholm, articles 1* & 12: 27 septembre 1975
Stockholm, articles 13 a 30: 25 ao(t 1972
Autriche ler janvier 1909 Stockholm: 18 ao(t 1973
Azerbaidjan 25 décembre 1995 Stockholm: 25 décembre 1995
Bahamas 10 juillet 1973 Lisbonne: 10 juillet 1973
Stockholm, articles 13 & 30: 10 mars 1977
Bangladesh 3 mars 1991 Stockholm: 3 mars 1991°
Barbade 12 mars 1985 Stockholm: 12 mars 1985 ]
Bélarus 25 décembre 1991 Stockholm: 25 décembre 1991°
Belgique 7 juillet 1884 Stockholm: 12 février 1975
Bénin 10 janvier 1967 Stockholm: 12 mars 1975
Bolivie 4 novembre 1993 Stockholm: 4 novembre 1993
Bosnie-Herzégovine 6 mars 1992 Stockholm: 6 mars 1992
Brézil 7 juillet 1884 Stockholm, articles 1% & 12: 24 novembre 1992
Stockholm, articles 13 & 30: 24 mars 1975° )
Bulgarie 13 juin 1921 Stockholm, articles 1° & 12: 19 ou 27 mail 1970°

Burkina Faso

19 novembre 1963

Stockholm, articles 13 a 30: 27 mai 1970
Stockholm: 2 septembre 1975

Burundi 3 septembre 1977 Stockholm: 3 septembre 1977

Cameroun 10 mai 1964 Stockholm: 20 avril 1975

Canada 12 juin 1925 Londres: 30 juillet 1951
Stockholm, articles 13 a 30: 7 juillet 1970

Chili 14 juin 1991 Stockholm: 14 juin 1991

Chine 19 mars 1985 Stockholm: 19 mars 1985°

Chypre 17 janvier 1966 Stockholm: 3 avril 1984

Congo 2 septembre 1963 Stockholm: 5 décembre 1975

Costa Rica 31 octobre 1995 Stockholm: 31 octobre 1995

Cote d'lvoire 23 octobre 1963 Stockholm: 4 mai 1974

Croatie 8 octobre 1991 Stockholm: 8 octobre 1991

Cuba 17 novembre 1904 Stockholm: 8 avril 1975°

Danemark* ler octobre 1894 Stockholm, articles 1*" & 12: 26 avril ou 19 mai 1970°
Stockholm, articles 13 & 30: 26 avril 1970

Egypte ler juillet 1951 Stockholm: 6 mars 1975°

El Salvador 19 février 1994 Stockholm: 19 février 1994

Espagne 7 juillet 1884 Stockholm: 14 avril 1972

Estonie ] 24 ao(t 1994° Stockholm: 24 aolt 1994

Etats-Unis d’Amérique® 30 mai 1887 Stockholm, articles 1°" & 12: 25 ao(it 1973

Ex-République yougoslave

de Macédoine

Fédération de Russie

8 septembre 1991

ler juillet 1965°

Stockholm, articles 13 a 30: 5 septembre 1970
Stockholm: 8 septembre 1991

Stockholm: articles ler & 12: 26 avril ou 19 mai 1970

Stockholm: articles 13 & 30: 26 avril 1970°
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Etat Date a laquelle I'Etat est Acte” de la Convention le plus récent
devenu partie a la auquel I'Etat est partie et date a laquelle
Convention il est devenu partie a cet Acte
Finlande 20 septembre 1921 Stockholm, articles 1¥ & 12: 21 octobre 1975
Stockholm, articles 13 a 30: 15 septembre 1970
France® 7 juillet 1884 Stockholm: 12 aodt 1975
Gabon 29 février 1964 Stockholm: 10 juin 1975
Gambie 21 janvier 1992 Stockholm: 21 janvier 1992
Géorgie 25 décembre 1991 Stockholm: 25 décembre 19917
Ghana 28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976
Gréce 2 octobre 1924 Stockholm: 15 juillet 1976
Guinée 5 février 1982 Stockholm: 5 février 1982
Guinée-Bissau 28 juin 1988 Stockholm: 28 juin 1988
Guyana 25 octobre 1994 Stockholm: 25 octobre 1994
Haiti ler juillet 1958 Stockholm: 3 novembre 1983
Honduras 4 février 1994 Stockholm: 4 février 1994 _
Hongrie ler janvier 1909 Stockholm, articles 1*" & 12: 26 avril ou 19 mai 1970°
Stockholm, articles 13 & 30: 26 avril 19707
Indonésie 24 décembre 1950 Londres: 24 décembre 1950

Iran (Rép. islamique d’)
Iraq
Irlande

Islande
Israél

Italie
Japon

Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizstan
Lesotho
Lettonie
Liban

Libéria

Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi

Mali

Malte

Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Niger
Nigéria

16 décembre 1959
24 janvier 1976
4 décembre 1925

5 mai 1962
24 mars 1950

7 juillet 1884
15 juillet 1899

17 juillet 1972

25 décembre 1991
14 juin 1965

25 décembre 1991
28 septembre 1989
7 septembre 1993°
ler septembre 1924

27 ao(t 1994

28 septembre 1976
14 juillet 1933

22 mai 1994

30 juin 1922

21 décembre 1963
ler janvier 1989

6 juillet 1964

ler mars 1983

20 octobre 1967

30 juillet 1917

24 septembre 1976
11 avril 1965

7 septembre 1903
29 avril 1956

21 avril 1985

5 juillet 1964

2 septembre 1963

Stockholm, articles 13 a 30:
Lisbonne: 4 janvier 1962
Stockholm: 24 janvier 1976°
Stockholm, articles 1% & 12;
Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm, articles 1% & 12;
Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm, articles 1% & 12;
Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm: 24 avril 1977
Stockholm, articles 1* a 12:
Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm: 17 juillet 1972

20 décembre 1979°

26 avril ou 19 mai 1970°
26 avril 1970

9 avril 1995

28 décembre 1984 _
26 avril ou 19 mai 1970°
26 avril 1970

ler octobre 1975
24 avril 1975

Stockholm: 25 décembre 19917

Stockholm: 26 octobre 1971

Stockholm: 25 décembre 1991°
Stockholm: 28 septembre 1989°
Stockholm: 7 septembre 1993
Londres: 30 septembre 1947

Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm: 27 ao(t 1994

30 décembre 19867

Stockholm: 28 septembre 1976

Stockholm: 25 mai 1972
Stockholm: 22 mai 1994
Stockholm: 24 mars 1975
Stockholm: 10 avril 1972
Stockholm: ler janvier 1989
Stockholm: 25 juin 1970
Stockholm: 1er mars 1983
Lisbonne: 20 octobre 1967
Stockholm, articles 13 a 30:
Stockholm: 6 aodt 1971

12 décembre 1977%

Stockholm: 24 septembre 1976
Stockholm: 21 septembre 1976

Stockholm: 26 juillet 1976
Stockholm: 4 octobre 1975
Stockholm: 21 avril 1985°
Stockholm: 6 mars 1975

Lisbonne: 2 septembre 1963
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Etat Date a laquelle I'Etat est Acte” de la Convention le plus récent
devenu partie a la auquel I'Etat est partie et date a laquelle
Convention il est devenu partie a cet Acte

Norvege ler juillet 1885 Stockholm: 13 juin 1974

Nouvelle-Zélande™

Ouganda
Ouzbékistan
Paraguay
Pays-Bas"*
Pérou
Philippines

Pologne

Portugal

République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République dominicaine

Rép. pop. dém. de Corée
République tchéque
République-Unie de Tanzanie

Roumanie
Royaume-Uni **

Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siege
Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Sénégal

Singapour
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Sri Lanka

Suede
Suisse

Suriname
Swaziland

Syrie

Tadjikistan
Tchad

Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie

Ukraine
Uruguay
Venezuela
Viet Nam

29 juillet 1931

14 juin 1965
25 décembre 1991
28 mai 1994
7 juillet 1884
11 avril 1995
27 septembre 1965

10 novembre 1919
7 juillet 1884

19 novembre 1963
4 mai 1980

25 décembre 1991
11 juillet 1890

10 juin 1980

ler Janvier 1993
16 juin 1963

6 octobre 1920
7 juillet 1884

ler mars 1984

9 juin 1995

9 avril 1995

4 mars 1960

29 septembre 1960
29 ao(t 1995

21 décembre 1963

23 février 1995
ler janvier 1993
25 juin 1991

16 avril 1984

29 décembre 1952

ler juillet 1885
7 juillet 1884

25 novembre 1975
12 mai 1991

ler septembre 1924
25 décembre 1991
19 novembre 1963
10 septembre 1967
ler ao(t 1964

7 juillet 1884

25 décembre 1991
10 octobre 1925

25 décembre 1991
18 mars 1967

12 septembre 1995
8 mars 1949

Londres: 14 juillet 1946

Stockholm, articles 13 a 30: 20 juin 1984
Stockholm: 20 octobre 1973

Stockholm: 25 décembre 19917

Stockholm: 28 mai 1994

Stockholm: 10 janvier 1975

Stockholm: 11 avril 1995

Lisbonne: 27 septembre 1965

Stockholm, articles 13 a 30: 16 juillet 1980
Stockholm: 24 mars 1975

Stockholm: 20 avril 1975

Stockholm: 5 septembre 1978

Stockholm: 4 mai 1980 ]

Stockholm: 25 décembre 1991°

La Haye: 6 avril 1951

Stockholm: 10 juin 1980

Stockholm: ler janvier 1993

Lisbonne: 16 juin 1963

Stockholm, articles 13 a 30: 30 décembre 1983 )
Stockholm, articles 1% & 12: 26 avril ou 19 mai 1970°
Stockholm, aritcles 13 & 30: 26 avril 1970° ,
Stockholm, articles 1% & 12: 26 avril ou 19 mai 1970°
Stockholm, aritcles 13 a 30: 26 avril 1970
Stockholm: ler mars 1984

Stockholm: 9 juin 1995°

Stockholm: 9 avril 1995

Stockholm: 26 juin 1991

Stockholm: 24 avril 1975

Stockholm: 29 aodt 1995

Stockholm, articles 1*" & 12: 26 avril ou 19 mai 1970°
Stockholm, aritcles 13 a 30: 26 avril 1970
Stockholm: 23 février 1995

Stockholm: 1er janvier 1993

Stockholm: 25 juin 1991

Stockholm: 16 avril 1984

Londres: 29 décembre 1952

Stockholm, articles 13 a 30: 23 septembre 1978
Stockholm, articles 1* & 12: 9 octobre 1970
Stockholm, aritcles 13 a 30: 26 avril 1970
Stockholm, articles 1% & 12: 26 avril ou 19 mai 1970
Stockholm, aritcles 13 a 30: 26 avril 1970
Stockholm: 25 novembre 1975

Stockholm: 12 mai 1991

Londres: 30 septembre 1947

Stockholm: 25 décembre 19917

Stockholm: 26 septembre 1970

Stockholm: 30 avril 1975

Stockholm: 16 ao0t 1988

Stockholm: 12 avril 1976°

Stockholm: 25 décembre 19917

Stockholm, articles 1% & 12: ler février 1995
Stockholm, aritcles 13 & 30: 16 mai 1976
Stockholm: 25 décembre 1991°

Stockholm: 28 décembre 1979

Stockholm: 12 septembre 1995

Stockholm 2 juillet 19767

3
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Etat Date a laquelle I'Etat est Acte” de la Convention le plus récent

devenu partie a la auquel I'Etat est partie et date a laquelle
Convention il est devenu partie a cet Acte
Yougoslavie 26 février 1921 Stockholm: 16 octobre 1973
Zaire 31 janvier 1975 Stockholm: 31 janvier 1975
Zambie 6 avril 1965 Lisbonne: 6 avril 1965
Stockholm, articles 13 & 30: 14 mai 1977
Zimbabwe 18 avril 1980 Stockholm: 30 décembre 1981

(Total: 136 Etats)

! “Stockholm” signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée a Stockholm
le 14 juillet 1967 ( Acte de Stockholm); “Lisbonne” signifie la Convention de Paris révisée a Lisbonne le 31
octobre 1958 ( Acte de Lisbonne); “Londres” signifie la Convention de Paris révisée a Londres le 2 juin 1934
(Acte de Londres); “La Haye” signifie la Convention de Paris révisée a La Haye le 6 novembre 1925 (Acte de
La Haye).

% Avec la déclaration prévue a I'article 28(2) de I’Acte de Stockholm relatif & la Cour internationale de Justice.

% L'une et l'autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur
général de 'OMPI aux Etats intéressés.

* Le Danemark a étendu I'application de I'Acte de Stockholm aux Tles Féroé avec effet au 6 aolt 1971.

® L’Estonie a adhéré a la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 12 février 1924.
Elle a perdu son indépendance le 6 ao(t 1940 et I'a retrouvée le 20 ao(t 1991.

® Les Etats-Unis d’Amérique on étendu I'application de I'Acte de Stockholm a tous les territoires et
possessions des Etats-Unis d’Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico, avec effet au 25 aodt
1973.

’ Date d’adhésion de I'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie & compter du 25 décembre
1991.

by compris les départements et territoires d’outre-mer.

° La Lettonie a adhéré a la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 20 ao(t 1925.
Elle a perdu son indépendance le 21 juillet 1940 et I'a retrouvée le 21 ao(t 1991.
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1% | 'adhésion de la Nouvelle-Zélande a I'Acte de Stockholm, & I'exception des articles ler a 12, s’étend aux
fles Cook, Nioué et Tokélaou.

! Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

'? Le Royaume-Uni a étendu I'application de I'’Acte de Stockholm au territoire de Hong Kong avec effet au 16
novembre 1977 et a I'lle de Man avec effet au 29 octobre 1983.
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Membres

Afrique du Sud
Allemagne
Antigua - et - Barbuda
Argentine
Australie

Autriche

Bahrein
Bangladesh
Barbade

Belgique

Bélize

Bénin

Bolivie

Botswana

Brésil

Brunéi Darussalam
Burkina Faso
Burundi

Cameroun
Canada

Chili

Chypre

Colombie
Communauté européenne
Corée

Costa Rica

Cote d’lvoire

Cuba

Danemark

Djibouti

Dominique

Egypte

El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur

Espagne
Etats-unis

Fidji (iles)

Finlande

France

Membres de 'OMC (122)
-au 10 juin 1996 -

Date d’entrée en vigueur

ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
22 février 1996
13 septembre 1995
31 mai 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
3 juin 1995
23 juillet 1995
13 décembre 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
30 juillet 1995
30 avril 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
ler janvier 1995
20 avril 1995
ler janvier 1995
31 mai 1995
ler janvier 1995
30 juin 1995
7 mai 1995
10 avril 1996
21 janvier 1996
ler janvier 1995
ler janvier 1995
14 janvier 1996
ler janvier 1995
ler janvier 1995
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