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Il est d’une importance capitale au-
jourd’hui de bien protéger le nom de
celébrités. Les acteurs, chanteurs, sportifs
professionnel, et autres célébrités sont
tous appelés a exploiter leur nom a I’égard
de gammes de produits et services. Pen-
sons & Céline Dion, Wayne Gretzky, Paris
Hilton, et bien d’autres qui se sont tous
lancés dans cette aventure. Pourquoi?
Parce que I’utilisation du nom de la célé-
brité attire I’attention du public, pique sa
curiosité et I’amene a s’intéresser a des
produits et services.

Cette force d’attraction a une valeur
commerciale importante pour des indus-
triels. Pour la célébrité, ceci peut assurer
un revenu supplémentaire non-négligeable
aux cachets et redevances qu’elle recoit
dans le cadre de sa carriére artistique ou
sportive. Dans certaines industries cultu-
relles qui connaissent des moments
difficiles en ce moment, un tel complé-
ment de revenus peut faire une différence
importante. Si la structure juridique est
bien montée, ces revenus pourront méme
bénéficier aux héritiers de la célébrité.

Protéger le nom de la célébrité peut par-
fois devenir un casse-téte juridique. C’est
pourquoi bien comprendre les formes de
protection disponibles et y recourir a
temps est important. D’ailleurs, les entre-

prises qui exploitent le nom de la célébrité
voudront sans doute obtenir des garanties
quant a I’utilisation de celui-ci et la célé-
brité pourrait s’exposer a devoir
compenser ses partenaires commerciaux
en cas de probleme.

Nous explorerons les diverses sources de
protection disponibles en droit canadien
(et leurs limites) pour ensuite s‘attarder
brievement a des stratégies envisageables
afin de maximiser la protection offerte.

La protection de base en droit
provincial

Si la célébrité ne fait aucune démarche
Iégale particuliére au Canada, elle devra
s’en remettre largement au droit provin-
cial pour tenter de protéger sa notoriété
contre une appropriation par des tiers non-
autorisés. Cette protection laisse parfois a
désirer.

Plusieurs provinces interdisent spécifi-
guement [I’appropriation du nom d’un
individu par le biais de lois portant sur la
vie privée ou, au Québec, en vertu du
Code civil du Québec qui interdit
I’usurpation du nom d’un individu. Des
lois provinciales protégeant la vie privée
existent en Colombie-Britannique, au
Manitoba, en Saskatchewan et a
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Terre-Neuve.! Toutefois, ces lois comportent plu-
sieurs limites qui peuvent mettre un frein a leur
application pratique.

Certaines lois exigent de prouver d’abord que
I’emploi du nom de la célébrité est commercial ou
autrement fait en vue d’obtenir un gain. Certaines
personnes mal intentionnées pourront alors prétendre
que I"utilisation du nom de la célébrité est faite dans
un but charitable, ou a tout le moins sans but lucra-
tif. 1l faut dans plusieurs cas également prouver que
la personne avait véritablement [I’intention
d’exploiter le nom de la célébrité. La nécessité de
prouver I’intention ajoute souvent a la difficulté du
litige puisque la preuve directe d’intention est rare-
ment disponible. Par contre, le texte du Code civil
du Québec ne limite pas ainsi le droit d’une per-
sonne de controler I’utilisation de son nom, sauf
gu’une exception est prévue pour la communication
de nouvelles.

Dans les provinces ou aucune législation protégeant
la vie privée n’a été adoptée, I’usurpation de la répu-
tation d’un individu est réprimée entre autres par un
délit développé par les tribunaux de common law,
soit le délit d’appropriation de personnalité. Celui-ci
peut se manifester par I’appropriation du nom d’une
célébrité. Toutefois, ce que la common law cherche
avant tout a réprimer, ¢’est I’utilisation du nom de la
celébrité qui est faite de telle fagon que le public
consommateur pourrait étre amené a croire que cette
derniére a donné son approbation ou son appui a la
commercialisation du produit ou du service en ques-
tion. Ainsi donc, une utilisation incidente du nom de
la célébrité, par exemple au bas d’un poster affiché
dans un commerce dépeignant une scéne d’action
dans un sport ou la célébrité compétitionne pourrait
inciter le commercant a faire valoir que le public ne
percevra pas qu’une « approbation » est donnée dans

! Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 373; Privacy Act,
C.C.S.M,, c. P125; Privacy Act, R.S.S. 1978, c. P-24;
Privacy Act, R.S.N.L. 1990, c. P-22.
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ce contexte. De plus, toujours en common law, le
principe de I’intérét public, par exemple la liberté
d’expression, les fins caritatives ou commémorati-
ves, peuvent venir restreindre la protection accordée
au nom de la célébrité.

Une limite importante affecte plusieurs de ces re-
cours en vertu du droit provincial. Dans le cadre
d’une action entreprise en vertu de ce délit de com-
mon law (et méme dans le cadre d’actions en justice
entreprises au Québec et en Colombie-Britannique
en vertu des dispositions portant sur la vie privée et
I’utilisation du nom), il n’est pas possible de récla-
mer une part des profits faits par le commercant dans
le cadre de I’exploitation illégale du nom de la célé-
brité. La célébrité devra plutét faire valoir les
dommages qu’il ou elle a subi personnellement, no-
tamment en faisant la preuve de ses souffrances
morales, ou encore la perte de cachet auquel elle
aurait eu droit en des circonstances similaires. C’est
la célébrité qui aura alors le fardeau de cette preuve,
ce qui I’aménera a divulguer ses renseignements
personnels, tels ses revenus ou encore ses contrats et
licences antérieurs.

Plus encore, comme le droit au hom est un droit qui
releve de I’individu, il n’est pas cessible a une entre-
prise. La célébrité devra donc intenter ses recours a
titre personnel, ce qui I’impliquera plus directement
dans le cadre des procédures. De plus, il pourrait étre
difficile pour la célébrité de réclamer les dommages
subis par un tiers, tel un licencié qui aurait perdu
pendant quelque temps I’usage exclusif du nom au-
quel sa licence donnait droit.

Le décés de la personne met fin a toute réclamation
de dommages moraux et, dans le cas de la Colom-
bie-Britannique, de la Saskatchewan et de Terre-
Neuve, éteint complétement le recours fondé sur la
loi provinciale. Au Québec et dans les autres provin-
ces de common law la dimension pécuniaire du droit
au nom survit le déces de la célébrité et est dévolue
aux héritiers; toutefois, les cours canadiennes ont
laissé entendre que la durée d’une telle dévolution



Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

pourrait étre limitée dans le temps, en référant no-
tamment au droit des brevets (20 ans) ou encore au
droit d’auteur (50 ans). Comme les cours n’ont pas
encore tranché cette question, un réel danger subsiste
que la protection du nom s’éteigne un certain temps
apres le décés de la célébrité, entrainant par le fait
méme la fin de I’exclusivité dans I’utilisation du
nom de cette derniere.

Il faudra alors se tourner vers la protection du droit
des marques de commerce pour obtenir réparation.

Un complément important : la protection
du droit des marques de commerce

Le droit des marques de commerce peut jouer un
role important afin de protéger la réputation de la
célébrité et la valeur commerciale associée a celle-ci.
Deux formes de protection s’offrent, celle qui dé-
coule d’un enregistrement de marque et celle qui
découle de I’emploi de la marque de commerce.

Cette deuxiéme forme de protection est plus hasar-
deuse car elle dépend directement de I’étendue de
I’exploitation du nom de la célébrité avec des mar-
chandises et services. Si un artiste n’emploie son
nom que dans son champ d’activité principal, cela ne
donne pas nécessairement une protection a I’égard
de toutes les marchandises et services possibles. Par
exemple, un chanteur populaire pourrait peut-étre
revendiquer plus facilement des droits en liaison
avec la vente d’instruments musicaux, de films, de
jeux vidéo sur la musique, etc. Il serait peut-étre plus
difficile de revendiquer une usurpation de sa « mar-
gue » a I’égard de tracteurs, d’articles de plomberie
ou de livres scientifiques. Tout dépendra des faits de
chaque affaire. Lorsque I’exploitation est bien amor-
cée avec une bonne diversification une protection
plus large devient plus envisageable. C’est la période
de démarrage qui est plus délicate. De plus, méme
apres démarrage, la protection par I’usage ne s’étend
en principe qu’aux régions du pays ou la commercia-
lisation a effectivement eu lieu.
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L’enregistrement de marques en vertu de la Loi sur
les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)
joue un rdle important et complémentaire a la pro-
tection offerte aux marques d’usage et la protection
du nom par le droit provincial.

La Loi sur les marques de commerce prévient
I’appropriation du nom d’un individu ou de sa signa-
ture a titre de marque de commerce a moins
d’obtenir son consentement. Cette protection
s’applique méme aprés la mort de la célébrité, en fait
jusqu’a trente ans aprés sa mort. Il est vraisembla-
blement non nécessaire que la célébrité ait exploité
son nom en liaison avec des produits et services pour
faire valoir cette interdiction. Cette disposition em-
péche donc un commercant qui n’a pas d’entente
avec la célébrité de procéder a I’enregistrement de la
marque de commerce et méme de I’employer.

Ce qui est potentiellement le plus intéressant est
d’obtenir I’enregistrement du nom de la célébrité en
tant que marque de commerce. Pour des raisons fis-
cales la célébrité voudra probablement faire en sorte
gue ce soit une compagnie qui obtienne
I’enregistrement de marque de commerce. Par
exemple, les nombreuses marques enregistrées cana-
diennes comportant les mots ELVIS PRESLEY sont
propriété d’une compagnie, Elvis Presley Enterprises
Ltd. Ce genre de structure est tout a fait envisageable
dans le cadre d’une démarche d’enregistrement, su-
jet a ce que le consentement écrit de la célébrité soit
transmis au registraire des marques.

La démarche d’enregistrement peut toutefois se ré-
véler cahoteuse. En effet, suivant I’art. 12(1)(a) Loi
sur les marques de commerce une marque composee
d'un mot n'étant principalement que le nom ou le
nom de famille d'un particulier vivant ou qui est dé-
cédé dans les trente années précédentes est en
principe non-enregistrable. Cette interdiction ne vise
pas le prénom employé seul, ni un nom ou un nom
de famille qui serait combiné avec d’autres mots le
rendant distinctif. L’appréciation se fait, en principe,
de la perspective du consommateur canadien moyen.
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Certaines distinctions s’imposent. Les noms de
plume de méme que les pseudonymes sont en prin-
cipe enregistrables & titre de marques de commerce.?
De plus, des personnes qui ont des noms de famille
qui ne sont pas d’usage commun au Canada (par
exemple « Fontana ») ou ayant un sens secondaire
(tels « Black » ou « Elder ») pourraient échapper a
cette interdiction. Par contre, le fait de rajouter un
prénom devant ces noms de famille pourrait peut-
étre créer un plus grand risque que la marque soit
percue comme un nom d’individu, auquel cas leur
enregistrement en tant que marque serait interdit. De
plus, dans une décision récente, la Cour d’appel du
Québec vient nuancer la perspective selon laquelle
on doit considérer un nom ou un nom de famille.®
Dans cette décision, la Cour a considéré qu’une
marque de commerce composée principalement d’un
prénom couramment utilisé dans un autre pays était
peu distinctive, méritant ainsi une protection moin-
dre, et ce indépendamment de la connaissance qu’en
avait le consommateur canadien moyen.

La marge de manceuvre de la célébrité de modifier
son nom pour de telles considérations est sans doute
mince; on la verrait difficilement changer de nom en
cours de carriéere en expliquant aux journalistes
gu’elle tente de bonifier sa marque! Evidemment si
la célébrité est connue sous un pseudonyme ou un
nom d’artiste I’enregistrement a titre de marque de
commerce est normalement possible.

La célébrité peut envisager d’ajouter certains mots a
son nom pour faciliter I’enregistrement. En effet, ce
n’est que lorsque la marque dans son ensemble
consiste principalement en le nom ou le nom de fa-
mille d’un particulier qu’il y a matiére a objection.
Par exemple, la chanteuse Céline Dion a fait une
demande pour enregistrer la marque CELINE DION
SENSATIONAL (APPL. 1,364,914), qui n’a, sem-
ble-t-il, pas fait [’objet d’une objection de

2 Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft, 2009 CF 17.
® Octeau c. Kempter Marketing Inc., 2010 QCCA 171.
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I’examinateur. Par ailleurs, tel que noté, de tels
ajouts auront le plus souvent pour effet de rendre la
marque de commerce plus distinctive, augmentant
par le fait méme la protection qui lui sera reconnue
par les tribunaux.

La loi crée aussi certaines exceptions a l'application
de l'art. 12(1) Loi sur les marques de commerce que
I'on pourra invoquer si les circonstances s’y prétent.
Dans un premier temps, l'art. 12(2) prévoit qu’une
marque pourra étre enregistrée si elle a été employée
au Canada par le requérant ou son prédécesseur en
titre de facon a étre devenue distinctive a la date de
la production d’une demande d’enregistrement. Ain-
si, si la vedette a déja utilisé au Canada son nom en
association avec des marchandises ou des services,
I’on pourra argumenter que son nom a acquis un ca-
ractéere distinctif et peut faire l'objet d'un
enregistrement. Par exemple, la marque CELINE
DION (TMAG666,631) a été enregistrée en bénéfi-
ciant de cette exception puisqu'au moment du dépdt
de la demande d’enregistrement elle avait déja été
utilisée en lien avec les marchandises et les services
en question.

Il est important de suivre de prés I’évolution de la
stratégie de commercialisation de la célébrité lorsque
son nom n’est pas enregistrable a priori. Lorsque les
démarches de commercialisation progressent il faut
faire des demandes d’enregistrement correspondan-
tes afin de revendiquer I’emploi.

Egalement, la Loi sur les marques de commerce
permet a l'art. 14 qu'une marque faisant l'objet d'un
enregistrement & I'étranger, par exemple aux Etats-
Unis ou en Europe, peut faire I'objet d'un enregis-
trement au Canada nonobstant la restriction de
l'article 12, si elle respecte par ailleurs les autres cri-
teres plus flexibles définis a cet article. C'est en
vertu de cette seconde exception que la marque de
commerce éponyme du célébre rappeur Eminem a
pu faire l'objet d'un enregistrement au Canada
(TMA640,888). Il s'agit d'une option tres intéres-
sante notamment pour une vedette bien connue a
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I'étranger qui désire commercialiser des marchandi-
ses et des services pour la premiére fois au Canada et
qui ne peut de ce fait bénéficier de I'exception de
l'article 12(2) Loi sur les marques de commerce.

L’enregistrement de marque de commerce facilite
grandement I’exploitation du nom de la célébrité
apres son déces puisqu’il s’agit d’un titre de proprié-
té clair qui peut plus facilement faire I’objet de
transactions. De plus, une marque de commerce est
en principe perpétuelle, puisqu’elle n’est astreinte
qu’a des modalités de renouvellement tous les
15 ans.

Que ce soit en vertu d’un recours fondé sur une mar-
que de commerce enregistrée ou non, il est possible
de réclamer une reddition de profits ce qui peut étre
plus avantageux que dans certaines provinces. Par
ailleurs, invoquer le droit des marques de commerce
donne accés a la Cour fédérale qui a compétence
partout au Canada et peut rendre des ordonnances
applicables dans toutes les provinces et territoires.

Conclusion et recommandations

Comme nous avons pu le constater, une certaine pro-
tection du nom d’une personne est offerte par les lois
provinciales ainsi que par la common law. Toutefois,
cette protection est souvent limitée : dans certaines
provinces le recours s’éteint avec le décés de la per-
sonne, alors que dans d’autres provinces le décés
entraine la perte de certains chefs de réclamation tels
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les dommages moraux. De plus, un recours sous les
lois provinciales pour atteinte au nom est une entre-
prise colteuse et qui peut prendre plusieurs années
avant d’aboutir. 1l est donc sage d’intégrer
I’enregistrement de marques de commerce dans le
cadre du plan stratégique de mise en marché de pro-
duits et services portant le nom d’une célébrité.

Il est essentiel de faire évaluer tout portefeuille de
célébrités que I’on représente ou dont on veut acqué-
rir une cession de droits ou une licence pour
s’assurer que le nom de ces personnes sont bien pro-
tégées et que, le cas échéant, I’on pourra faire valoir
ces droits efficacement devant une cour de justice.
Vu la nature particuliere de ce domaine de droit et
les obstacles que I’on peut envisager dans la mise en
place d’un systeme de protection efficace, il est im-
portant de faire appel a des professionnels familiers
avec ce domaine de pratique et qui pourront vous
conseiller efficacement et vous accompagner tout au
long du processus et en cas de litige.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas a com-
muniquer avec les auteurs de ce bulletin :
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