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• Mot de bienvenue et présentations

• Mise en œuvre de la Classification de Nice et du Protocole de Madrid, un an plus tard : quelles leçons 

tirer et à quoi s’attendre

• Objections relatives au caractère distinctif : découvrir une nouvelle frontière

• Stratégie de PI et gestion des risques

• IA et solutions novatrices

• Mot de la fin

• Séances en petits groupes

Ordre du jour



Mise en œuvre de la Classification 
de Nice et du Protocole de Madrid, 
un an plus tard : quelles leçons 
tirer et à quoi s’attendre

Catherine Daigle

Associée, avocate, agente de marques de commerce, Montréal



Arrangement de Nice

Classification de Nice

− Exige que tous les biens et services associés à une marque soient groupés et classés dans une ou 

plusieurs des 45 classes prévues

− Frais de dépôt ou de renouvellement en fonction du nombre de classes visées par la demande ou 

l’enregistrement

− Applicable aux nouvelles demandes, aux demandes existantes qui n’avaient pas été publiées le 17 juin 

2019 et aux renouvellements d’enregistrement

− En plus du regroupement des biens et services selon la Classification de Nice, l’IPIC exige toujours 

que les biens et services soient spécifiques et décrits dans les termes ordinaires du commerce

Mise en œuvre de la Classification de Nice et du Protocole de 
Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s’attendre
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Problèmes possibles et autres considérations

• Les droits internationaux varient selon la validité de la 

demande ou de l’enregistrement dans le pays initial 

pendant une période de cinq ans après la date de 

l’enregistrement international

• Les droits octroyés par l’enregistrement international ne 

peuvent pas être plus larges que les droits nationaux

• Aucune économie si la demande d’enregistrement 

international ne vise que quelques pays

• Pas de conseil de professionnels locaux sur les possibles 

écueils

• Possibilité de déposer une seule demande 

d’enregistrement international pour 120 pays membres

• Possibilité de choisir n’importe quel nombre de pays et 

d’obtenir la protection dans d’autres pays après 

l’obtention d’un enregistrement international

• Économies si le dépôt vise de multiples pays

• Poursuite des demandes d’enregistrement simplifiée 

selon le territoire 

• Pas besoin de retenir les services d’un conseiller en 

marques de commerce local dans les pays désignés

Mise en œuvre de la classification de Nice et du protocole de 
Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s’attendre

Protocole de Madrid

Avantages
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Objections relatives au caractère 
distinctif : découvrir une nouvelle 
frontière

Mihaela Dumitrean

Agente de marques de commerce, Montréal
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Élevé

• Kodak

• Xerox

•

Relatif

• Whirlpool

• Coppertone

Faible

• Météomédia

•

Aucun

•

•

• Attention chaud

Caractère distinctif

• Sert à déterminer l’origine des biens et services afin d’éviter la confusion

• Niveaux de caractère distinctif :
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• Marques de commerce constituées d’une ou deux lettres ou d’un ou 

deux chiffres: GT, LE

• Marques essentiellement constituées d’un seul nom ou patronyme

• Noms et titres honorifiques : MME, M., Dr, Madame, Monsieur, Me, 

SMITH

• Mots ou phrases avec éléments élogieux : MERVEILLEUX,

AUTHENTIQUE, ORIGINAL, MEILLEUR AU CANADA

Exemples de marques de commerce considérées 
comme dépourvues de caractère distinctif inhérent
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• Lieux géographiques : TORONTO, SHECAWGO, CABINET 

D’AVOCATS AU CANADA, AMÉRICAIN 

• Numéros de téléphone : 514 508-0808

• Les marques de commerce que les autres commerçants devraient 

pouvoir utiliser dans le cours normal de leurs affaires en association 

avec les mêmes biens ou services 

Exemples de marques de commerce considérées 
comme dépourvues de caractère distinctif inhérent
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• En présentant des arguments écrits à l’encontre de l’objection

• En produisant une preuve attestant que la marque de commerce était distinctive à la date de production 

de la demande d’enregistrement

Comment réfuter une telle objection?



Stratégie de PI et gestion des 
risques

Jeffrey Kang

Stratège en PI, avocat, agent de marques de commerce et de brevets, Toronto



• Une stratégie de PI fournit un cadre qui permet d’affecter des ressources à la réalisation 

de la valeur et à la gestion des risques associés aux biens incorporels comme les 

marques, la technologie et les données

• Une stratégie de PI complète englobe les volets protection, commercialisation et respect 

de la PI

• Une stratégie de PI utile comprend un plan de mise en œuvre

Qu’est-ce qu’une stratégie de PI?
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• Une stratégie de PI utilise une protection à plusieurs facettes en 

matière de PI à l’égard des marques

– Portée de la protection accrue

– Davantage d’options sur le plan de la commercialisation et de 

l’application

– Valeur de l’actif améliorée

• La stratégie de PI devrait être personnalisée. Il n’existe pas de 

solution universelle pour toutes les marques et tous les territoires

Protection à plusieurs facettes en matière de PI à 
l’égard des marques

Marques de

commerce
Dessins 

industriels

Droit 

d’auteur
Brevets
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Protection à 
plusieurs 

facettes en 
matière 

de PI

• Saisir la valeur et gérer les risques 

provenant de sources tant internes 

qu’externes

• Façonner les comportements à 

l’interne au moyen de politiques et de 

formations

• Gérer les relations externes en 

structurant les droits de PI au sein des 

droits contractuels

Saisir la valeur et gérer les risques

Comportements 
à l’interne

Relations 
externes

Stratégie de 
PI

14



IA et solutions novatrices

Al Hounsell

Avocat senior en innovation, Toronto



• Processus de collaboration

• Types d’innovation à interaction avec les clients :

– Services à valeur ajoutée

– Services d’ingénierie juridique sur mesure

– Produits novateurs

Survol

16
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Dialogue 
avec le 
client

Démonstration 
de la faisabilité

Vente Investissement Création

Processus de collaboration



• Portails à l’intention des clients

– Portails de collaboration conçus pour résoudre les défis courants du flux de travail et favoriser 

l’efficience de la communication avec les clients

• Applications de systèmes experts juridiques

– Outils pour orienter les clients dans un arbre décisionnel renfermant les réponses juridiques courantes

• Outils d’IA

– Outils d’IA et agents conversationnels permettant d’interagir avec les utilisateurs sur des sujets 

d’actualité et des questions fréquemment posées

• Automatisation de documents

– Modèles automatisés pour générer des précédents juridiques courants et généralement à faible coût

Services à valeur ajoutée
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• Protocole de Madrid –

Agent conversationnel
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• Portails à l’intention des clients

Exemples

https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/knowledge/publications/8a6e467e/canada-data-breach-reporting-new-regulations
https://dealrooms.nortonrosefulbright.com/nrdealrooms/siteHomePage.action?metaData.helpID=0&metaData.siteID=22687&metaData.parentFolderID=288601
https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/knowledge/publications/8a6e467e/canada-data-breach-reporting-new-regulations
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Types de services d’innovation sur mesure

• Systèmes de flux de travail

– Outils axés sur l’automatisation des flux de travail et des méthodes pour des processus qui sont bien 

connus des cabinets d’avocats et des clients

• Analyse des données

– Travail passé à nettoyer, analyser et interpréter les données du client en raison de l’expertise juridique 

et/ou du secret professionnel

• Outils d’IA

– Outils d’IA et agents conversationnels afin d’interagir avec les utilisateurs au sujet de questions 

fréquentes propres au client 

• Automatisation de documents

– Modèles automatisés pour générer des précédents juridiques personnalisés et propres au client

Innovation sur mesure
Vente de services d’innovation et d’ingénierie juridique



• Clinique de PI – Agent 

conversationnel
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• Automatisation de documents

Exemples

https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/knowledge/publications/8a6e467e/canada-data-breach-reporting-new-regulations
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Développement de produits novateurs

• Bases de données sur la réglementation

– Vente par le cabinet d’un abonnement à une base de données sur l’information réglementaire ainsi que 

d’outils de flux de travail connexes

• Tableaux de bord pour la communication de l’information

– Vente par le cabinet d’outils de flux de travail s’appliquant universellement à plusieurs clients 

• Modules de formation

– Vente par le cabinet d’un accès à des applications de formation en ligne qui s’appliquent à plusieurs 

clients 

Produits
Ingénierie juridique pour la création de produits modulables



Exemple – Portail de marques de 
commerce
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Exemple – Portail de marques de 
commerce
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Exemple – Tableau de bord pour 
portefeuille de PI
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• Éviter la personnalisation sur mesure 

– On peut réduire les coûts pour les clients en se concentrant sur des fonctionnalités qui s’appliquent à 

plusieurs situations

• Chercher des partenariats

– Des ententes sur le partage des coûts et des occasions personnalisées quant au potentiel des produits 

minimisent les risques initiaux

• Bien réfléchir aux modèles de soutien

– Examiner attentivement comment fournir un soutien de haute qualité semblable à d’autres produits 

logiciels

Quelles leçons tirer
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Mot de la fin



• Séances en petits groupes dès maintenant

– Soutien technique disponible en écrivant à rsvp.canada@enortonrosefulbright.com

• Vous avez manqué un de nos webinaires? Visionnez-les sur demande : 

www.nortonrosefulbright.com

– 15 octobre 2020 | Première partie | Protection des marques en ligne

– 22 octobre 2020 | Deuxième partie | Atténuation des risques relatifs aux marques sur les réseaux 

sociaux et dans le cadre du commerce électronique

Pour en savoir plus
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mailto:rsvp.canada@enortonrosefulbright.com
http://www.nortonrosefulbright.com/


Jordana Sanft

Associée, avocate, agente de marques de commerce et de brevets

Toronto

Tél. : +1 416 216 4798 

jordana.sanft@nortonrosefulbright.com

Modératrice
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Mihaela Dumitrean
Agente de marques de commerce

Montréal

Tél. : +1 514 847 4246

mihaela.dumitrean@nortonrosefulbright.com

Catherine Daigle
Associée, avocate, agente de marques 

de commerce

Montréal

Tél. : +1 514 847 4560

catherine.daigle@nortonrosefulbright.com

Al Hounsell
Avocat senior en innovation

Toronto

Tél. : +1 416 216 1884

al.hounsell@nortonrosefulbright.com

Nos conférenciers
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Jeffrey Kang
Stratège en PI, avocat, agent de marques

de commerce et de brevets

Toronto

Tél.: +1 416 216 3903

jeffrey.kang@nortonrosefulbright.com
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Le droit à l’échelle mondiale

nortonrosefulbright.com

Le Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse, aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Norton Rose Fulbright a des bureaux dans plus de 50 villes partout dans
le monde, y compris à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Sydney et Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter nortonrosefulbright.com/ca/fr/notes_juridiques_et_avis_de_non-responsabilite/norton-

rose-fulbright/. Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques.
Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques

particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright.


