
LE 17 JUIN 2019, PLUSIEURS MODIFICATIONS IMPORTANTES À LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE CANADIENNE 
ENTRERONT EN VIGUEUR. L’IMPACT DE CES CHANGEMENTS SERA IMPORTANT. VOICI QUELQUES-UNS DES  
CHANGEMENTS LES PLUS IMPORTANTS À ANTICIPER AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES : 

- La définition d’une marque de commerce sera élargie pour inclure également un “signe ou une combinaison 	
	 de signes” où “signe” peut inclure un mot, un nom de personne, un dessin, une lettre, un chiffre, une couleur, 	
	 un élément figuratif, une forme 3D, un hologramme, une image en mouvement, une façon d’emballer, un son, une 	
	 odeur, un goût, une texture et le positionnement d’un signe.

-	 Le processus de demande d’enregistrement sera simplifié et plus accessible puisque le requérant n’aura plus à 	
	 fournir de base de dépôt spécifique au moment de la demande, ni à soumettre une Déclaration d’emploi pour 	
	 les demandes déposées sur la base d’un emploi projeté au Canada. Il sera donc possible d’enregistrer une 		
	 marque de commerce sans jamais l’avoir utilisée au Canada ou ailleurs. 

-	 En raison de l’adoption du système de la Classification de Nice, les produits et services devront non 		
	 seulement continuer à être décrits en termes ordinaires du commerce selon la pratique canadienne actuelle, 	
	 mais ils devront également être regroupés selon le système de Classification Internationale. De plus, un nouveau 	
	 barème de frais par classe a été mis en place, en vertu duquel les frais officiels pour les dépôts en ligne sont de 	
	 330 $CAN pour la première classe, plus 100 $CAN pour chaque classe supplémentaire.

-	 Les enregistrements de marque seront valides pour une période de 10 ans au lieu de 15 ans.

-	 Lors du renouvellement des enregistrements : i) il sera obligatoire de classer les produits et services couverts 	
	 par l’enregistrement conformément à la Classification de Nice avant le renouvellement, et ii) les taxes de  
	 renouvellement seront basées sur un barème de frais par classe, à savoir 400 $ CAD pour la première classe, 	
	 plus 125 $ CAD pour chaque classe supplémentaire.

-	 Le Registraire aura le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur le caractère distinctif d’une marque de  
	 commerce faisant l’objet d’une demande d’enregistrement et de demander une preuve de ce caractère distinctif 	
	 au moment du dépôt. La preuve d’acquisition du caractère distinctif pourra être exigée pour les marques  
	 consistant, par exemple, en une forme 3D, une façon d’emballer, un son, une odeur, un goût, une texture ou tout 	
	 autre signe prescrit.

-	 Il sera possible de diviser une demande en deux ou plusieurs demandes au cours de l’examen et de  
	 l’opposition afin de permettre à certaines demandes de progresser pour certains produits et services, si d’autres 	
	 restent contestés.

-	 La notion de “marques liées” sera abolie, laissant aux titulaires de marques le soin de veiller à ce que le  
	 transfert d’une ou plusieurs marques appartenant au même groupe de marques n’affecte pas leur caractère distinctif.

-	 Les revendications de priorité peuvent être revendiquées à partir de n’importe quelle demande antérieure et 	
	 pas seulement d’une demande déposée par le déposant dans son pays d’origine.

-	 Le Canada adhérera au Protocole de Madrid qui permet aux titulaires de marques de commerce de demander 	
	 des enregistrements internationaux dans les États membres de l’Union de Madrid au moyen d’un processus  
	 centralisé. Les requérants canadiens pourront déposer une demande internationale auprès du Bureau  
	 International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle désignant plusieurs États membres et,  
	 de la même manière, l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada acceptera les demandes internationales 	
	 désignant le Canada. 

VOICI QUELQUES CONSEILS DE DERNIÈRE MINUTE DONT VOUS VOUDREZ PEUT-ÊTRE PROFITER AVANT  
LE 17 JUIN 2019 :

1. Renouvellement anticipé : Les renouvellements demandés avant le 17 juin 2019 ne seront pas soumis à  
	 l’obligation de classification des produits et services et les taxes seront moins élevées (350 $CAN quel que soit 	
	 le nombre de classes), sachant toutefois qu’un enregistrement de marque venant à échéance après le  
	 17 juin 2019 mais renouvelé avant ne sera renouvelé que pour une période de 10 ans selon la nouvelle législation 	
	 (au lieu de 15 ans).

2. Report des délais de dépôt des Déclarations d’emploi : Pour les demandes pour lesquelles la date limite de 	
	 dépôt d’une Déclaration d’emploi tombe après l’entrée en vigueur des modifications, il ne sera plus nécessaire 	
	 de déposer la Déclaration d’emploi pour obtenir l’enregistrement. Sur paiement des frais d’enregistrement de  
	 200 $CAN, l’enregistrement sera accordé pour une période de 10 ans.

Il est indéniable que les modifications visent à faciliter le dépôt de demandes d’enregistrement de marques de  
commerce au Canada pour les non-Canadiens et vice versa. En même temps, la suppression de l’exigence de  
l’« emploi » dans le cadre du processus de demande exige que les propriétaires de marques de commerce soient 
beaucoup plus proactifs et vigilants pour enregistrer et faire valoir leurs droits au Canada par un recours accru aux 
procédures d’opposition, aux litiges et aux actions en radiation pour non-emploi. Les recherches de disponibilité, les 
dépôts anticipés et les services de surveillance deviennent ainsi encore plus essentiels qu’ils ne l’étaient  
jusqu’à présent et sont fortement recommandés.

Pour toute question ou pour discuter des stratégies de dépôt à la lumière de ces changements, nous vous invitons à 
communiquer avec nos professionnels en marques de commerce chez ROBIC.

Dernier rappel -  
Le système canadien des 
marques de commerce 
subira bientôt  
des changements 
importants

https://www.robic.ca/services/domaines-de-pratique/marques-de-commerce/

