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LES MARQUES PORTÉES 
À VOS OREILLES! 

AVIS AUX STARTUPS 

7 CONSEILS EN MATIÈRE 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Depuis le 28 mars 2012, il est possible d'enregistrer une marque 

de commerce constituée d'un son au Canada. Un tel élément d'actif 

de propriété intellectuelle est pourtant enregistrable en Europe 

et aux États-Unis d'Amérique depuis déjà de nombreuses années. 

Vous lancez votre startup? 

Voici quelques conseils en matière de propriété 

intellectuelle k PI ») pour éviter de commettre 

les erreurs les plus fréquentes en ce domaine. 
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A
u Canada, la Cour fédérale, 
par le biais d'une ordonnance 
rendue dans l'affaire Metro-
Goldwyn-Mayer Lion Corp. 
(« MGM »), aura finalement 

eu raison de la position de l'Office de 
la propriété intellectuelle du Canada 
(l'« OPIC ») qui prétendait depuis toujours 
qu'un son ne disposait pas des attributs 
nécessaires à l'enregistrement à titre de 
marque de commerce au sens de la Loi 
sur les marques de commerce (Canada). 

LOPIC songeait depuis un certain 
temps à moderniser son approche eu 
égard, notamment, aux marques sonores. 
Plusieurs séances de consultation ont été 
tenues afin de recueillir les commentaires 
des différents acteurs de l'industrie en 
regard des modifications proposées au 
Règlement sur les marques de commerce 
et qui, une fois adoptées, auraient 
notamment pour effet de permettre 
l'enregistrement des marques sonores. 

Conséquemment, le célèbre 
rugissement du lion de MGM fut 
immortalisé au registre des marques de 
commerce canadiennes le 31 juillet 2012. 
L'enregistrement de cette marque sonore 
avait été demandé par MGM le 6 octobre 
1992, soit un peu moins de 20 ans avant 
son enregistrement formel. 

Plusieurs autres marques sonores 
ont depuis fait l'objet de demandes 
d'enregistrement dont le célèbre cri 
de Tarzan et le son des quatre notes  

distinctives d'Intel Corporation. À sa seule 
écoute, vous y associerez certainement 
les produits commercialisés par Intel 
Corporation, preuve dont un son (comme 
un mot ou un dessin) peut servir à 
distinguer les produits et les services d'une 
entreprise de ceux de ses concurrents. 
Vous pouvez consulter le registre des 
marques sonores canadiennes au lien 
suivant : www.cipo.ic.gc.ca  

Avis aux intéressés ! Si les produits ou 
services de votre entreprise se distinguent 
par un son particulier, vous pourriez 
envisager d'enregistrer ce son et ainsi 
bénéficier des nombreux avantages 
conférés par l'enregistrement d'une 
marque de commerce. 

Dans son énoncé de pratique au sujet 
des marques sonores, l'OPIC précise 
qu'une demande visant l'enregistrement 
d'une telle marque doit : 

(i) indiquer que la demande vise 
l'enregistrement d'une marque sonore; 

(ii) contenir un dessin qui représente 
graphiquement le son (par exemple, 
une partition musicale ou un spectre de 
modulation d'amplitude) ; 

(iii) contenir une description du son; 

(iv) contenir un enregistrement 
électronique du son. 

L'enregistrement électronique du son 
doit obligatoirement être fourni à l'OPIC 
en format MP3 ou WAVE (aucun autre 
format n'est accepté), dont la taille ne doit 
pas excéder 5 méga-octets, être enregistré 
sur un CD ou un DVD (qui devra être 
transmis à l'OPIC) et ne pas comprendre 
de boucle ou de répétition du son. Tout 
autre support, comme un emplacement 
hyperlien ou un lien audio en continu 
(streaming), n'est pas accepté. 

Les critères d'attribution prévus à 
la Loi sur les marques de commerce 
(Canada) qui s'appliquent aux marques 
de commerce traditionnelles s'appliquent 
également aux marques sonores. Ainsi, 
l'OPIC pourra refuser l'enregistrement 
d'une marque sonore au motif que 
celle-ci est considérée comme utilitaire 
ou qu'elle donne une description claire 
ou une description fausse ou trompeuse 
du caractère ou de la qualité des 
marchandises ou des services auxquels 
elle est associée. 

En date du 20 mars 2013, soit près d'un 
an après l'entrée en vigueur de l'énoncé 
de pratique de l'OPIC ayant permis 
l'enregistrement des marques sonores, 
le registre des marques de commerce 
canadiennes compte exactement 23 
marques sonores, dont 22 sont toujours 
en instance d'enregistrement. 

1- PROTÉGEZ VOS MARQUES 
DE COMMERCE 
Ce n'est pas parce que vous avez 
enregistré votre entreprise sous un nom 
donné ou parce que vous détenez un 
nom de domaine que vous possédez une 
marque de commerce. L enregistrement 
de marque de commerce est un moyen 
facile de s'assurer que vous détenez le 
droit exclusif d'utiliser une marque de 
commerce dans un pays donné (à noter 
que chaque pays nécessite une demande 
distincte d'enregistrement). 

2 - ASSUREZ-VOUS DE NE PAS UTILISER 
LA MARQUE D'UN TIERS 
Avant de lancer votre projet, assurez-vous 
que vous êtes autorisé à utiliser votre 
marque. Des recherches peu coûteuses 
peuvent être effectuées pour confirmer 
que le champ est libre. Il est toujours plus 
facile et moins dispendieux de changer 
de marque avant le lancement d'un projet 
qu'après avoir reçu une mise en demeure... 

3 - DE LA MÊME FAÇON, 
ASSUREZ-VOUS Dé NE PAS VIOLER 
LE BREVET D'UN TIERS 
Un brevet confère à son titulaire le droit 
exclusif d'exploiter (p. ex. vendre, utiliser, 
fabriquer) son invention pendant la durée 
du brevet (20 ans) et de poursuivre les 
tiers qui violent ce dernier. Une recherche 

de brevets vous aidera à évaluer le risque 
de violation de brevets de tiers. Faire une 
telle recherche tôt dans le processus de 
développement de votre projet vous aidera 
à faire évoluer ce dernier de manière à 
éviter les brevets problématiques et donc 
d'atténuer le risque d'être poursuivi en 
violation de brevets. 

4 - UTILISEZ LES LOGICIELS « OPEN 
SOURCE » DE MANIÈRE APPROPRIÉE 
Faire l'usage de composantes de type 
« open source » viral (p. ex. les licences 
GPL) peut contaminer la totalité de 
votre projet, vous forcer à divulguer à 
vos concurrents le code source de vos 
logiciels et nuire au potentiel commercial 
de votre projet. Vous devez vous assurer 
que de telles composantes ne sont pas 
utilisées dans votre projet, sauf si ce 
dernier comporte sciemment un aspect 
« open source ». 

5 - ATTENTION DE NE PAS DIVULGUER 
VOS INVENTIONS ET VOS SECRETS 
COMMERCIAUX 
Dans la plupart des pays du monde, vous 
ne pouvez pas déposer une demande 
de brevet si vous avez divulgué votre 
invention au préalable. Au minimum, 
assurez-vous que tout tiers à qui vous 
transmettez de l'information sur votre 
projet signe un accord de non-divulgation 

(« NDA »). Cette entente de non-
divulgation/confidentialité vous aidera 
également à conserver la confidentialité 
de votre projet jusqu'à ce que vous soyez 
prêt à lancer votre produit ou vos services. 

6 - ASSUREZ-VOUS DE DÉTENIR LES 
DROITS DANS LE DÉVELOPPEMENT 
POUR LEQUEL VOUS PAYEZ 
Si vous demandez à quelqu'un de 
développer quelque chose pour vous, vous 
n'êtes  pas nécessairement propriétaire de la 
PI dans le résultat de ce développement, et 
ce, même si vous avez payé le développeur 
pour son travail. Pour vous assurer d'être 
propriétaire de toute la PI dans votre projet, 
faites signer une entente de cession de 
droits à tout tiers impliqué dans votre projet 
(y compris vos employés). 

7 - UNE FOIS TOUS CES CONSEILS 
SUIVIS, MAINTENEZ VOTRE 
PORTEFEUILLE DE PI AJOUR 
Chaque fois que vous entrerez dans un 
processus de vérification diligente afin 
d'obtenir du financement ou de vendre 
votre entreprise, vous devrez fournir 
à l'investisseur potentiel une copie de 
tous vos contrats, brevets, marques de 
commerce, noms de domaine, logiciels 
«open source », cession de PI, etc. Avoir 
votre portefeuille à jour simplifiera 
grandement le processus. rM 
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