
28 novembre, 2014 
 
 
Office de la propriété intellectuelle du Canada 
Bureau des marques de commerce  
Place du Portage I 
50, rue Victoria, pièce C-114 
Gatineau (Québec) K1A 0C9 
 
 
A/s : Darlene Carreau, Présidente, Commission des oppositions des marques de 

commerce, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) 
 
Objet : Document de travail sur les modifications proposées au Règlement 

sur les marques de commerce  

 
Madame Carreau, 
 
En réponse à la demande de commentaires sur le document de travail mentionné en 
rubrique, les soussignés, lesquels sont tous impliqués dans la pratique ou dans l’étude 
du droit des marques de commerce au Canada, demandent que le Règlement soit 
modifié pour répondre aux préoccupations qui ont été continuellement évoquées dans 
les observations faites avant l’adoption des amendements à la Loi sur les marques de 
commerce dans le Projet de loi C-31. Ces changements proposés profiteront aux 
entreprises et aux titulaires de marques de commerce au Canada, et, selon nous, 
réduiront les nombreux coûts, risques et incertitudes qui résultent de l'élimination de 
« l'utilisation » en tant qu’exigence pour l'obtention d’un enregistrement au Canada. 
 
Plus précisément, les modifications suivantes sont demandées :  
 
1. Déclarations d'emploi volontaires  

Tout requérant ou titulaire peut déposer, par une formule à être déterminée par le 
Registraire, une déclaration indiquant la date de la première utilisation au Canada pour 
des produits et services spécifiques énumérés dans la demande ou dans 
l’enregistrement, selon le cas. Les produits ou services ne pourrons être visés que par 
une seule déclaration, mais des déclarations additionnelles visant d’autres produits ou 
services énumérés dans la demande ou dans l’enregistrement pourront être déposées. 
D’aucune façon un titulaire ou un requérant pourra déposer plus d’une déclaration pour 
les mêmes produits ou services. Cette déclaration peut être déposée avec la demande 
d’enregistrement, avant la publication de la demande, après l'enregistrement ou lors de 
son renouvellement. Le Registraire peut, à sa discrétion, mais dans une formule qui 
devra être prescrite par Règlement, exiger que cette déclaration soit accompagnée du 
paiement d’une taxe, mais cette déclaration n’aurait pas à être soumise à un examen 
par le Registraire. Une fois cette déclaration déposée, le registre et le certificat 
d’enregistrement/renouvellement à être émis, le cas échéant, devront énoncer les 
détails de chaque déclaration d'emploi. 
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Les règles adoptées en vertu de l’alinéa 65(i) régissant les procédures d'opposition 
prévoiraient que tout requérant ou titulaire qui dépose volontairement une ou plusieurs 
déclaration(s) d'emploi au Canada d'une marque pour des produits ou services serait 
présumé, présomption réfutable avec dépôt de preuve à l'effet contraire produite dans 
le cadre d’une procédure d’opposition, avoir utilisé cette marque au Canada en liaison 
avec les produits ou services à la date déclarée dans la ou les déclaration(s) aux fins de 
déterminer qui a droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1) de la Loi sur les 
marques de commerce. 

 
2. Utilisation proactive de l'article 45 pour lutter contre les abus 

Le Registraire devra, après le troisième anniversaire de tout enregistrement, émettre un 
avis à un titulaire l'obligeant à déposer une preuve d'utilisation de la marque déposée 
au Canada en liaison avec les produits ou services énumérés dans cet enregistrement. 
Pour déterminer si, et quand, il devra émettre un tel avis, le Registraire devra omettre 
d’envoyer un tel avis à l'égard de chacun des produits ou des services pour lesquels 
une déclaration d'emploi a été déposée par le titulaire au cours des trois années 
précédentes. 

Pour clarifier, l'intention de ce régime de déclaration volontaire proposé est d'améliorer 
l'utilité du registre pour les entreprises canadiennes et pour toute autre personne qui 
effectue des recherches dans le registre en leur fournissant des renseignements utiles 
sur l'utilisation des marques de commerce au Canada. D’aucune façon l’intention est 
d’apporter quelque modification substantielle aux procédures en vertu de l’article 45, 
sauf pour empêcher le début de procédures par le Registraire à l'égard des produits ou 
services pour lesquels une déclaration d'emploi a été déposée dans les trois années 
précédentes. La présomption réfutable ne s’appliquerait qu’aux procédures 
d'opposition, et n’aurait aucune incidence sur les procédures relatives à l'abandon, la 
radiation ou la mise en vigueur des droits. 

Le tout respectueusement soumis,  

Susan E. Norman, Stewart McKelvey 
Athar K. Malik, Cox & Palmer 
Jennifer Petras, Senior Paralegal, Intellectual Property, MEGA Brands Inc. 
Marjolaine Gagnon, Experiancia 
Nathaly J. Vermette, Andrews Robichaud 
Pascal Lauzon, BCF 
Johanne Auger, BCF 
Mihaela Dumitrean, Benoît & Côté 
Robert Storey, Bereskin & Parr LLP 
François Larose, Bereskin & Parr LLP 
Brigitte Chan, Bereskin & Parr LLP 
Jérémy Lemieux-Vallée, Cascades Groupe Tissu 
Ismaël Coulibaly, DJB Lawyers 
Johanne Daniel, Daniel & Associés 
Virginia Lam, Degrandpré Chait 
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Stéphanie Thurber, Degrandpré Chait 
Richard Levy, Degrandpré Chait 
Marie Laure Leclercq, Degrandpré Chait  
Daniel Drapeau, Drapeaulex 
Caroline Charette, Gestion Dynamarque Inc. 
Sebastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP 
Micheline Dessureault, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Benoît Trotier, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Jean-François Nadon, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L 
Sandra Mastrogiuseppe, Kugler Kandestin, SENCRL/LLP 
Lara Daniel, LDA Legal Inc. 
Louis Martineau, Lespérance & Martineau 
Ilana Chriqui, Mackage Soia & Kyo 
Alexandre Michaud, McGill University - Faculty of Law 
Diane Bellavance, Morency avocats 
Malcolm McLeod, Norton Rose Fulbright Canada LLP 
Laurent Carrière, Robic, LLP 
Nathalie Jodoin, Robic, LLP 
Louis-Pierre Gravelle, Robic, LLP 
François M. Grenier, Robic, LLP 
Dario Pietrantonio, Robic, LLP 
Hugues Richard, Robic, LLP 
Janet Dell’Orto, Spiegel Sohmer 
Nancy Cleman, Sternthal Katznelson Montigny 
Harold W. Ashenmil, Sternthal Katznelson Montigny 
Louis Landreville 
Paul B. Bélanger 
Daniel Ian Lack 
Micheline Tellier 
Nicholas Bertram 
Trent Horne, Bennett Jones LLP 
Dan Bereskin, Q.C., Bereskin & Parr LLP 
Cynthia Rowden, Bereskin & Parr LLP 
Scott MacKendrick, Bereskin & Parr LLP 
Jonathan Colombo, Bereskin & Parr LLP 
Janice Bereskin, Bereskin & Parr LLP 
Sharyn Costin, Bereskin & Parr LLP 
Terry Edwards, Bereskin & Parr LLP 
Meghan Dillon, Bereskin & Parr LLP 
Mark Robbins, Bereskin & Parr LLP 
Mina Chana, Bereskin & Parr LLP 
Stephen Beney, Bereskin & Parr LLP 
Jennifer McKenzie, Bereskin & Parr LLP 
Tim Sinnott, Bereskin & Parr LLP 
Lloyd Sarginson, Bereskin & Parr LLP 
Sheldon Burshtein 
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Anthony Prenol 
Sarah O’Grady 
Tariq Remtulla 
Antonio Turco 
Gervas Wall, Deeth Williams Wall LLP 
Marijo Coates, Deeth Williams Wall LLP 
Hung Nguyen, Deeth Williams Wall LLP 
John Lucas, Deeth Williams Wall LLP 
Tom Feather, Deeth Williams Wall LLP 
Adam Lis, Deeth Williams Wall LLP 
Lauren Lodenquai, Deeth Williams Wall LLP 
Heather Watts, Deeth Williams Wall LLP 
Cory A. Schneider, Devry Smith Frank LLP 
Nancy Miller, Fogler, Rubinoff LLP 
John McKeown, Goldman Sloan Nash & Haber LLP 
Keri A.F. Johnston, Johnston Law 
Coleen Morrison, Marks & Clerk 
Elizabeth Sterling, Marks & Clerk 
Sharon Groom, McMillan LLP 
Peter Giddens, McMillan LLP 
Stephen Georgas, Miller Thomson LLP 
Catherine M. Dennis Brooks, Miller Thomson LLP 
Danielle Bush, Miller Thomson LLP 
Donna White, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Alexander Monic, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Barry Fong, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Clark Holden, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Katherine Guilmette, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Lee Webster, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Kelly Moffatt, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Jennifer E. McKay, Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP 
Riches, McKenzie & Herbert LLP 
Kim Brulé, Ridout & Maybee LLP 
Tim Bourne, Ridout & Maybee LLP 
Peter R. Everitt, Ridout & Maybee LLP 
Toni Ashton, Sim & McBurney / Sim Lowman Ashton & McKay LLP 
Michelle Nelles, Torys LLP 
Katharine Zayack, Zayack & Associates Inc. 
Amalia M. Berg 
Sheldon Lazarovitz 
Stephanie Vaccari 
Mala Joshi 
Steven Z. Raber, Fillmore Riley LLP 
Silvia de Sousa, Thompson Dorfman Sweatman LLP 
Cory J. Furman, Furman IP Law & Strategy PC 
Chris Woodland, MacPherson Leslie & Tyerman LLP 
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Kursty Peterson, MacPherson Leslie & Tyerman LLP 
Yue (Sandy) Song, McDougall Gauley LLP 
Lorraine Pinsent, Bennett Jones LLP 
Rob McDonald, Q.C., Dentons Canada LLP 
Neil F. Kathol, Field Law 
Lisa D. Statt Foy, Field Law 
Coby Schneider, Goodwin McKay 
B. Rhiannon Adams, Parlee McLaws LLP   
Gordon Sustrik, Q.C., Sustrik Law 
Douglas B. Thompson Q.C., Thompson Woodruff Intellectual Property Law 
Trisha A. Dore, Accupro Trademark Services LLP 
Melissa L. Heywood, Accupro Trademark Services LLP 
Kwan T. Loh, Bull, Housser & Tupper LLP 
Marie Capewell, Capewell & Associates 
Neil Melliship, Clark Wilson LLP 
James Hatton, QC, Farris Vaughan Wills & Murphy LLP 
Rosana Wedenig, Farris Vaughan Wills & Murphy LLP 
Peter MacPherson, Farris Vaughan Wills & Murphy LLP 
Bruce M. Green, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP 
Gavin N. Manning, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP 
George F. Kondor, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP 
Hilton W.C. Sue, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP 
  
 

 


