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Dans le récent arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, la Cour 
suprême du Canada a examiné certains principes importants dans le domaine des 
marques de commerce, ce qui permet de tirer des leçons importantes sur les 
stratégies d’utilisation et de dépôt de marques au Canada. 
 
Dans le litige devant la Cour, il s’agissait de déterminer si Masterpiece Inc., qui s’était 
servie en Alberta de la marque de commerce MASTERPIECE THE ART OF LIVING 
en association avec des résidences pour personnes âgées depuis le début des 
années 2000, pouvait obtenir la radiation, pour motif de confusion avec sa marque de 
commerce, de la marque MASTERPIECE LIVING enregistrée pour différents 
services d’aménagement immobilier et détenue par Alavida Lifestyles Inc. une 
société faisant affaire en Ontario. La marque MASTERPIECE LIVING avait été 
enregistrée en 2007 à la suite d'une demande d’enregistrement effectuée le 1er 
décembre 2005 sur la base de l’emploi projeté de la marque de commerce au 
Canada. En autres mots, la question à trancher était la suivante : y avait-il risque de 
confusion entre les marques MASTERPIECE THE ART OF LIVING et 
MASTERPIECE LIVING le 1er décembre 2005 ? Les instances inférieures ont 
répondu « non » ; par contre, la Cour suprême du Canada a répondu « oui ».  
 
Quatre points importants ont été abordés par la Cour suprême dans ses motifs qui 
ont été rédigés par le juge Rothstein.  
 
 
Influence du lieu géographique sur les risques de c onfusion  
Premièrement, le lieu géographique où les parties font affaire avec leur marque de 
commerce est-il un élément important lorsqu’il s’agit d’apprécier le risque de 
confusion entre marques de commerce ? La Cour suprême du Canada a indiqué que 
ce facteur n’était pas important puisque le test de confusion décrit au paragraphe 
6(2) de la Loi sur les marques de commerce demande d’examiner l’impression créée 
par les marques de commerce si celles-ci étaient employées « dans la même 
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région », que ce soit le cas ou pas. Qui plus est, puisque le monopole octroyé par un 
enregistrement s’étend à travers le Canada, aucune confusion ne doit être créée 
entre une marque enregistrée et une marque antérieurement employée à 
quelqu’autre endroit au pays, notamment dans deux provinces différentes. Le fait que 
Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. exerçaient leurs activités dans des lieux 
différents le 1er décembre 2005 n’était donc même pas un facteur pertinent.  
 
 
Facteurs pour évaluer la ressemblance entre les mar ques  
Deuxièmement, quels facteurs doit-on considérer pour évaluer la ressemblance entre 
une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce 
employée mais non déposée? Comme l’a écrit le juge Rothstein, l’évaluation de la 
ressemblance entre les marques en cause devrait constituer le point de départ de 
l’analyse relative à la confusion. En l’espèce, comme la marque contestée 
MASTERPIECE LIVING n’était constituée que de ces deux seuls mots (pas de 
dessins ou éléments graphiques) , la différence ou la similitude entre cette marque et 
la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING devait s’apprécier uniquement en 
fonction de ces mots. Il n’était donc pas pertinent de mesurer l’impression créée par 
les dessins ou autres éléments graphiques qui accompagnent les mots en question 
(comme semblaient l’avoir fait les instances inférieures). Bien sûr, lorsqu’une marque 
de commerce comprend des éléments graphiques, ces éléments doivent alors être 
considérés pour apprécier la probabilité de confusion. Par contre, dans le cas devant 
la Cour, comme les marques de part et d’autre étaient composées uniquement de 
mots, le juge Rothstein a écrit qu’il y avait une forte ressemblance entre les marques 
des parties.  
 
 
Coût des marchandises ou des services - un facteur?  
Troisièmement, le coût des marchandises ou des services en cause est-il un facteur 
pertinent lors d’une analyse relative à la confusion entre marques de commerce? 
Lorsqu’une marque de commerce est associée à un bien ou un service coûteux 
(comme des services de résidences pour personnes âgées), on peut s’attendre à ce 
que le consommateur prenne le temps requis pour s’informer sur la source des biens 
ou services associés à la marque en cause. Cela dit, doit-on conclure que la 
probabilité de confusion dans un tel cas est moins grande ? Selon le juge Rothstein, 
il faut plutôt évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du 
consommateur qui s’apprête à faire un achat coûteux lorsqu’il voit la marque de 
commerce. C’est donc la première impression qui compte, même pour les produits et 
services coûteux, comme ceux offerts par Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. 
 
 
Rôle de la preuve d’expert  
Quatrièmement, quel est le rôle de la preuve d’expert dans l’analyse relative à la 
confusion? Par exemple, une preuve par sondage (qui avait été déposée au dossier 
par une partie) peut-elle aider le juge qui doit apprécier la question de la probabilité 
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de confusion entre marques de commerce? Sur cette question, le juge Rothstein a 
écrit que l’expert doit être autorisé à témoigner si son témoignage contient des 
renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la 
connaissance du juge. De même, un sondage qui tente de mettre en situation des 
consommateurs avec un « vague souvenir » d’une marque de commerce alors que 
ce « vague souvenir » n’existe pas puisque la marque en question n’est pas encore 
employée ne serait pas très utile. Les juges doivent donc considérer ce type de 
preuve avec prudence. 
 
Pour toutes ces raisons, la Cour suprême a décidé que la marque MASTERPIECE 
LIVING créait de la confusion avec la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING 
et a donc ordonné sa radiation. 
 
 
Ce qu'il faut retenir  
Le titulaire de MASTERPIECE THE ART OF LIVING, Masterpiece Inc., a obtenu gain 
de cause puisqu’il s’était servi en premier de sa marque de commerce au Canada, 
même s’il s’agissait d’un emploi dans une région différente de la partie qui avait 
enregistré en premier sa marque de commerce. La leçon de cette affaire: les droits 
appartiennent à celui ou celle qui se sert d’une marque en premier au Canada (dans 
une région du pays, pas nécessairement dans toutes les régions du pays).  
 
Évidemment, afin d’éviter que quelqu’un d’autre enregistre la marque à sa place, il 
faut demander l’enregistrement de celle-ci le plus rapidement possible. 
 
 
 

 
 
 
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à 
la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins 
industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations 
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; 
informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; 
secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; 
commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, 
litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and 
trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual 
property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications 
of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, 
software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, 
know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, 
distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; 
due diligence. 
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IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! 
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES 
LEGER ROBIC RICHARD 
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES 
PATENTER 
R 
ROBIC 
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS 
ROBIC ++++ 
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART 
THE TRADEMARKER GROUP 
TRADEMARKER 
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE 
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE 
WORLD 
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