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NB:
Les Renseignements suivants concernant les Propriétés Industrielles sont une compilation de renseignements trouvés sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA
I. Autorités compétentes

- L'Office des propriétés intellectuelles du Canada (OPIC):

http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
- Le Bureau des marques de commerce.
II. Cadre légal

* - La Loi sur les marques de commerce 
http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/
* - Le Règlement sur les Marques de Commerce (1996, mis à jour 2009)
:
http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/DORS-96-195/index.html
*: pour accéder à ces sites, veuillez faire un copier\coller des adresses internet directement dans la barre d’adresse de votre navigateur.

Le Bureau des marques de commerce

Lien internet :  
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00002.html?OpenDocument
L'organisme fédéral chargé d'enregistrer les marques de commerce au Canada est le Bureau des marques de commerce, dirigé par le Registraire des marques de commerce. 

Le Bureau des marques de commerce fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), qui lui-même relève d'Industrie Canada. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada s'occupe aussi d'autres formes de propriété intellectuelle notamment, les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Voici les principales fonctions du Bureau des marques de commerce : 

· recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de marques de commerce et accorder des enregistrements aux requérants admissibles; 

· inscrire et indexer les marques de commerce; 

· approuver et consigner les cessions de marques de commerce; 

· tenir un inventaire électronique des enregistrements de marques de commerce et de marques en instance et maintenir une salle de consultation de ces dossiers à l'usage du public; 

· fournir des renseignements généraux au public sur le processus d'enregistrement des marques de commerce; 

· tenir une liste d'agents de marques de commerce. 

A.
Qui peut enregistrer une marque de commerce?

Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et son règlement d'application.

B. Qu’est ce qu’une marque de commerce?

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché.

À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.

Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :

1. Les marques ordinaires sont des mots ou des symboles (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise déterminée.
2. Les marques de certification identifient les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. Elles appartiennent à une seule personne qui accorde des licences à d'autres personnes pour identifier les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer d'une part, le dessin de Woolmark, propriété du Woolmark Americas, Ltd., qui est apposé sur les vêtements et d'autres marchandises.
3. Le signe distinctif identifie le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises.

C. Autres formes de propriétés intellectuelles

Les gens confondent parfois les marques de commerce avec le droit d'auteur, les dessins industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés. Ce sont tous des droits accordés pour la créativité intellectuelle et des formes de propriété intellectuelle. Cependant : 

· les brevets visent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante; 

· les droits d'auteur protègent les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication; 

· les dessins industriels concernent les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé; 

· les topographies de circuits intégrés concernent la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques. 

D. Distinction entre nom commercial et marque de commerce

Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d'une entreprise. Il peut s'agir de son propre nom, du nom d'une société commerciale, d'une société en nom collectif, ou d'un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c'est-à-dire une division de la société.
Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s'il est utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services.

Dans certains cas, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déclaré invalide en raison du fait que l'on a déjà utilisé au Canada un nom commercial qui est semblable à la marque enregistrée. Idéalement, le requérant devrait effectuer une recherche des noms commerciaux existants avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce. 

Pour ce faire, il peut consulter diverses sources, notamment la base de données NUANS, système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce.
(http://www.nuans.com/nuansinfo_fr/home-accueil_fr.htm) Une recherche parmi les noms commerciaux apparaissant dans les annuaires téléphoniques des villes d'un bout à l'autre du Canada est aussi conseillée. Pour effectuer une recherche en profondeur, il vaut mieux retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer le travail.

Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée

Une marque de commerce enregistrée en est une qui est inscrite au Registre des marques de commerce. 
N.B. : Selon la jurisprudence du Common Law (système juridique pour le Droit privé et le Droit public pour les provinces canadiennes sauf au Québec), « l'usage au Canada d'une marque de commerce pourrait donner des droits avant même qu'elle soit enregistrée” : cela veut dire que le requérant n'est pas toujours tenu d'attendre l’enregistrement de sa marque avant de l’utiliser. En effet, s’il s’assure qu’il est le premier à utiliser sa marque au Canada (il a vérifié que personne n’utilise une marque  semblable à la sienne),  l'utilisation exclusive de cette  marque pendant une certaine période de temps  peut établir son droit de propriété grâce au droit coutumier. L’enregistrement de la marque confirmera ensuite ce droit. Ce principe n’est pas reconnu par le Code Civil appliqué au Québec, donc il est toujours fortement recommandé de faire rapidement un enregistrement. 

Le requérant doit aussi toujours demander l'enregistrement d'une marque de commerce en ce qui concerne les métaux précieux. Si les marchandises doivent passer par les douanes, il faut présenter un reçu de demande d'enregistrement. 

L'enregistrement d'une marque de commerce donne le droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada pendant 15 ans; l'enregistrement est par la suite renouvelable tous les 15 ans. Si vous désirez enregistrer une marque de commerce à l'étranger, vous devez faire une demande auprès du pays avec lequel vous voulez enregistrer votre marque. 

L'enregistrement est une preuve prima facie du droit de propriété. Dans un litige, le propriétaire enregistré n'a pas à prouver son droit de propriété; c'est au contestataire qu'il appartient de faire la preuve.  L'utilisation d'une marque de commerce non enregistrée peut entraîner des poursuites judiciaires longues et coûteuses afin de déterminer qui a le droit d'utiliser la marque en question. 

Il faut également se rappeler qu'une marque de commerce enregistrée est un atout important pour l'expansion d'une entreprise, grâce à l'octroi de franchises. Il convient également de noter que si l'on n'utilise pas la marque pendant une période prolongée, l'enregistrement peut être annulé. 

E. Agents de marques de commerce

La préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce agréé par l’OPIC pour agir en son nom.

Un agent de marques de commerce d'expérience compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de commerce.

Vous trouverez une liste d'agents de marques de commerce agréés dans le site internet de l'OPIC, toutefois ce dernier ne peut vous recommander un agent en particulier : http://www.ic.gc.ca/cipo/agentdb.nsf/mcagents-fra?readForm
Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe quel moment.

F. Comment enregistrer une marque de commerce?

On peut enregistrer une marque de commerce électroniquement en déposant une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce, à Gatineau (Québec). La demande est ensuite soumise à un processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la Loi sur les marques de commerce. 

G. Les cinq étapes du processus d'examen de la demande d’enregistrement 

Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit : 

1 Il effectue des recherches dans les archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant entrer en conflit avec celle soumise par le requérant et, advenant qu'il en découvre une, il en avise le requérant. 

2 Il examine la demande afin de voir si elle est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et son Règlement d'application, et informe le requérant des exigences qui ne sont pas satisfaites par la demande. 

3 Il publie la demande dans le Journal des marques de commerce (http://www.ic.gc.ca/cipo/tradejournal.nsf/mcmain-fra?readform), qui paraît tous les mercredis et qui est accessible à partir du site Web de l'OPIC.

4 Il laisse le temps nécessaire pour que le public conteste la demande. N'importe qui, moyennant le paiement de frais de 750 $, peut déposer une déclaration d'opposition auprès du registraire. Après examen de la preuve présentée par l'une ou l'autre partie, ou par les deux à la fois, le registraire décide de rejeter la demande du requérant ou l'opposition du concurrent. Les parties sont notifiées de la décision prise et des raisons qui la motivent. 

5 Si personne ne dépose une déclaration d'opposition à la demande, la marque est admise. Sur paiement des frais d'enregistrement et de la production d'une déclaration d'emploi—dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avec emploi projeté—la marque est enregistrée. 

H. Combien coûte l'enregistrement?

Les frais de base imposés par le gouvernement fédéral sont les suivants : 

· des frais de 250 $ si soumis en ligne ou tout autre cas 300 $ (non remboursables) sont exigibles au moment de la production de toute demande d'enregistrement d'une marque;
· des frais de 200 $ pour le certificat d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise. 

Attention : ces frais ne tiennent pas compte des honoraires d'un agent de marque, lorsqu'on a recours à ses services.

Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?

· L'enregistrement est valide pour une période de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans moyennant le versement des frais de renouvellement de 350 $ (si soumis en ligne ou tout autre cas 400$).
I. Enregistrement de l'étranger

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu'au Canada.
Les requérants résidant à l’étranger qui n’ont pas d’agent peuvent déposer eux-mêmes leur demande auprès du Bureau des marques de commerce canadien, cependant ils doivent nommer un représentant pour signification ayant une adresse au Canada. Un représentant pour signification peut être un parent, un associé ou un agent de marque de commerce enregistré.
 N.B. :
En plus de ces informations, nous attirons votre attention sur les points suivants :
 

· L'enregistrement d’une marque de commerce  prend actuellement un peu plus de vingt mois pour être officiel; 

· La classification internationale des produits utilisée en Europe pour l'enregistrement d'une marque de commerce est différente de celle utilisée au Canada.  il vaut donc mieux être bien avisé; 

· Il n'est pas conseillé d'inscrire votre distributeur ou votre importateur comme  représentant auprès de l'OPIC (Office de protection industrielle du Canada).
Pour toutes ses raisons, nous vous conseillons de travailler avec un agent de marque de commerce agréé par l'OPIC qui pourra :
· Faire une recherche préliminaire complète à savoir si une marque similaire à la vôtre est déjà enregistrée au Canada ou utilisée; 

· Produire, publier et enregistrer votre demande d'enregistrement; 

· Être votre représentant tel qu'exigé par l'OPIC pour un requérant qui réside à l'étranger.
Pour toutes informations supplémentaires

Communiquer avec le Centre de services à la clientèle de l’OPIC par téléphone ou par fax :
Tél. : 001-819-934-0544
Fax. : 001-819-953-7620 (renseignements seulement) 

Fax. : 001-819- 819-953-6742 (pour soumettre des documents)
ou écrire à l'adresse suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Industrie Canada

Place du Portage I

50, rue Victoria bureau C-114
Gatineau (Québec)

K1A 0C9 

Site internet : www.opic.ic.gc.ca

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca
Ou encore avec l'auteure de cette note :

Carole Renson, assistante  juridique et commerciale

AWEX - Montréal

Tél.: (514) 939-4049

carole.renson@awex-montreal.com
Source : http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
AWEX  Montréal : Mis à jour 2009-10
Industrie Canada
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