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CABINET D’AGENTS DE MARQUES

Montréal, le 28 novembre 2014

Darlene Carreau

Présidente, Commission des oppositions des marques de commierce
Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

50, rue Victoria, bureau C232-35B

Gatineau (Québec) K1A 0C9

RE: consultation sur les modifications proposées au Réglement sur les marques de commerce

Mme Carreau,

I nous fait plaisir de participer a la présente consultation.

Notre firme est composée de deux agents de marques de commerce, Me Johanne Muzzo, inscrite a titre
d'agent de marque depuis 19 mars 2003 et Mme Caroline Guy depuis le 10 mars 2005. Nous exer¢ons
exclusivement dans le domaine des marques de commerce.

Nous avons lu avec intérét le projet de réglementation et nous vous soumettons les commentaires
suivants:

Partie 1: Modifications proposées au Réglement sur les marques de commerce - Examen et dispositions
générales

Remarque générale sur la signification de « propriétaire inscrit »

Nous notons dans le glossaire en ligne du Bureau des marques que le « Propriétaire inscrit » signifie
«le nom de la ou des personnes ou entreprises a qui la protection a été originalement accordée ». Nous
soumettons que le propriétaire inscrit devrait étre le dernier propriétaire dont le nom est enregistré pour
la marque de commerce. Tout ancien propriétaire devrait étre désigné par un autre nom. L'emploi de

« propriétaire inscrit » apparait dans de nombreux articles de la Loi sur les marques de commerce et
dans son Reéglement. Dans les faits, le « Propriétaire actuel » n'est pas toujours le « Propriétaire

inscrit ».

Point 55.- groupement des produits et services par classe d'une marque déposée

Nous proposons que le Bureau des marques, en envoyant son avis au propriétaire d'une marque, lui
soumette une proposition d' un état déclaratif avec une classification des produits et services. Votre
systéme de recherche est probablement déja en place avec des classes. Le délai de un an permettrait &
un propriétaire de faire connaitre son accord avec cette classification ou de contester celle-ci par la
soumission de sa propre classification. Si le Registraire n'est pas convaincu du bien-fondé de la
contestation, il pourra appliquer le nouveau paragraphe 44.1 (4) de la Loi (non en vigueur) qui prévoit
que « toute question soulevée a propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit étre
groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel». Nous comprenons que les
nouvelles dispositions autorisent le Registraire a radier un enregistrement ou refuser de le renouveler,
Nous soumettons que c'est mettre un poids considérable sur les propriétaires de marques qui n'ont pas
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d'agent ou de représentant pour signification pour s'occuper de leurs dossiers. Par ailleurs, c'est le
gouvernement qui change les régles de l'enregistrement diment payé par le propriétaire de la marque et
c'est donc au gouvernement que revient le fardeau de prendre en charge les inconvénients découlant de
cette réforme.

Point 61. Modification d'une demande d'enregistrement avant I'annonce
Le libellé de l'alinéa b se lit ainsi:

« Aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ne peut étre modifiée si ce changement
modifie la marque de commerce, tant que celle-ci reste la méme ou sensiblement la mémep.

Il nous semble que ce libellé devrait étre rédigé plutot ainsi « Aucune demande d'enregistrement de
marque de commerce ne peut étre modifiée si ce changement rnodifie 1a marque de commerce la
marque de commerce, sauf si celle-ci reste sensiblement la méme;

N'est-il pas redondant de dire qu'une modification de marque est acceptable si la marque est la méme?
1l n'y a pas, nous semble-t-il, matiére a interprétation.

Point 62. Modification d'une demande d'enregistrement aprés I'annonce
Le méme commentaire s'applique a ce paragraphe et donc le libellé de I'alinéa devrait étre "la marque
de commerce, sauf si celle-ci reste sensiblement la méme;

Point 69. Renouvellement des enregistrements par voie électronique

Nous n'avons pas eu de probléme pour renouveler les enregistrements de nos clients par voie
électronique, mais nous avons pensé a certaines situations qui pourraient rendre 1'exercice plus difficile
si rien n'est prévu sur le formulaire. Par exemple, si le propriétaire souhaite biffer des marchandises ou
des services, ce n'est actuellement pas possible par la voie électronique.

Egalement, si nous devons enregistrer un transfert de marque et que nous n'avons pas regu le
changement avant la date limite pour le renouvellement, délai de grace inclus, ceci signifie que nous
renouvelons au nom de l'ancien propriétaire si nous utilisons la voie électronique, ce qui est une fausse
déclaration.

Enfin, si un propriétaire nous nomme a titre de représentant pour signification et que le changement de
représentant ne soit pas inscrit avant la fin d'un délai pour renouvellement, comment pourra-t-on faire
un renouvellement par voie électronique?

Partie 2 - Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

5. Admissibilité

La lecture du paragraphe nous ameéne a conclure que les conditions sont cumulatives et non
alternatives. Nous suggérons d'ajouter la conjonction « OU» entre les alinéas. Nous prenons comme
exemple la définition de «pays d'origine» a l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce ou il est
clair que la réalisation d'une des conditions est suffisante.
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Partie 3 Modifications proposées a la procédure d'opposition et a la procédure de radiation
sommaire prévue a I'article 45

Correspondance

Nous comprenons de votre proposition que des la production d'une demande de prorogation de délai,
l'opposant éventuel doit transmettre une copie de la correspondance a l'autre partie. Mais qu'en est-il de
la déclaration d'opposition elle-méme? N'est-il pas de la prérogative du Registraire de 1'analyser avant
de décider si celle-ci contient au moins un motif d'opposition? Doit-on comprendre qu'il faut
transmettre une copie de la déclaration d'opposition a l'autre partie en méme temps qu'au registraire?

3. signification

Nous soumettons que la signification par courrier recommandé¢ doit demeurer. Nous comprenons que le
probléme est di aux restrictions de poids et de taille imposées par Poste Canada et que certaines parties
se sont vues refuser cette forme de signification et conséquemraent, les documents étaient signifiés hors
délai. Nous avons utilisé la signification par courrier recommandé lorsqu'il était trop tard pour recourir
a un service de messagerie. Egalement, ce n'est pas nécessairernent évident pour une partie non
représentée d'avoir recours a un service de messagerie sans créer de compte. Nous suggérons de
remettre la signification par courrier recommandé mais de mettre une indication dans la réglementation
qui forcerait les parties a vérifier si leur colis peut étre pris en charge par ce service. Nous suggérons
ceci:

- par courrier recommandé selon les limites de poids et de taille de Poste Canada

Ceci donnerait une indication de vérifier avec Poste Canada la limite de poids et taille admissibles.

5. Modalités de signification

Puisque nous suggérons de remettre la signification par courrier recommandé, il est conséquent de
prévoir une preuve de celle-ci:

« par courrier recommandé » - signification est donnée a la date de la mise a la poste indiquée sur le
récépissé obtenu de Poste Canada

Controle des délais

Puisque le Registraire se donne les moyens de mieux contrbler le délai inhérent au processus
d'opposition, nous suggérons de revenir a la période de 6 mois pour la production et la signification de
la preuve et d'accorder 2 mois pour produire I'argumentation écrite. Malgré 1'existence des moyens de
communication tres rapides, dés que la partie impliquée se trouve dans une autre région que celle de
l'agent de marques, cela complique les échanges, surtout s'il y a un mandataire entre 'agent et la partie
impliquée. Egalement, le délai de 1 mois pour produire I'argumentation écrite est trop court, souvent la
preuve a analyser étant abondante. 11 est quand méme étrange que dans la procédure de 'avis 45, nous
avons 4 mois a rédiger une argumentation alors que seule la preuve d'une partie est produite et que pour
une procédure plus complexe, ce délai est réduit a 1 mois.
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Enfin, pour ce qui est des contre-interrogatoires et devant la mondialisation des marques de commerce,
nous recommandons la possibilité de conduire un contre-interrogatoire en utilisant la vidéo conférence
lorsqu'il s'agit d'une personne résidant a l'extérieur du Canada.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame Carreau, I'expression de nos meilleurs sentiments.
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Johanne Muzzol/" Caroline Guy



