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Introduction
Il y a un litige devant les tribunaux aux Etats-Unis
depuis 2002! qui mérite notre attention, car il souleve
des questions importantes en matiére de droit d'auteur
et de droit des marques de commerce. Il implique le
droit des clubs vidéo et des consommateurs d’expurger
des films offerts au grand public tout ce qui peut étre
considéré offensant par une partie de la population, qu'il
sagisse de langage vulgaire, de scénes de nudité ou de
violence. Les clubs vidéo y ont vu une possibilité de
répondre 2 une demande croissante de leur clientéle.2 En
méme temps, ils augmentaient leurs revenus, car les films
modifiés pouvaient alors étre loués a tous, puisqu’ils
perdaient leur cote PG ou R.? Cette pratique a débuté en
1998, apreés la sortie en salle du film “Titanic”. Une
entreprise de la ville de Fork, au Utah, ot vit une
importante communauté de Mormons, a offert aux
membres de son club vidéo de leur louer une version
épurée du film, en enlevant une scéne denviron trois
minutes, impliquant les principaux acteurs, Kate Winslet
et Leonardo DiCaprio.

Nous avons traité de ce sujet dans un texte paru
dans la présente revue,* mais n'avons certainement pas
l'intention de reprendre ce qui y a été écrit. Toutefois,
nous estimons qu’il vaut la peine de se pencher a
nouveau sur cette affaire, méme si le litige devant le
tribunal est resté inactif depuis 2002.> Deux éléments
nous motivent. D’abord, comme on le devine, la techno-
logie évolue a un rythme rapide en ce domaine. On n’en
est plus au temps ou les films étaient produits unique-
ment sur une véritable pellicule de plastique qu'un cen-
seur pouvait insérer dans une machine qui lui permettait
littéralement de couper des parties indésirables et de
recoller les embouts. L'informatique a envahi ce
domaine. Il y a maintenant des logiciels sophistiqués qui
agissent comme interface entre un disque DVD et
'écran, permettant au consommateur de choisir lui-
méme les séquences qui seront enlevées dans un film.
On comprend que ceci pose des problématiques
nouvelles quant a la 1égalité de cette facon d’agir. En effet,
la version du film produite par un grand studio de
cinéma demeure dans ce cas intacte, en ce sens quelle

est la méme avant et aprés son visionnement. On ne
peut donc plus alléguer reproduction illégale d'une
partie importante de I'ccuvre d'un créateur. ... D'autre
part, le litige implique des considérations relevant du
droit des marques de commerce, aspect que nous avons
volontairement laissé de c6té dans notre premiére ana-
lyse, mais qui est important. On comprend que les stu-
dios de cinéma veulent protéger lintégrité du produit
qu’ils mettent sur le marché. Ils ne veulent pas voir leur
nom associé i une version non autorisée d'un film, car
une marque de commerce, au fond, sert essentiellement
a indiquer aux consommateurs qui a fabriqué un produit
qui leur est offert et est aussi une sorte de gage de qualité.

Ce sont de ces deux éléments dont nous voulons
traiter ici. Par contre, un bref rappel historique de méme
quun résumé des enjeux juridiques simposent d’abord.

Rappel historique et description de

la technologie
C e quon appelle aux Etats-Unis lindustrie des “e-
rated movies” ou “edited movies” remonte aux
années '60,° mais la technologie permettant d’expurger
un film a coincidé avec la sortie du film “Titanic”, en
1998. Deux entreprises de la ville de Fork, au Utah, ont
expurgé ce film avant qu’il soit projeté au cinéma local.
Quelques mois plus tard, quand il a été disponible en
format vidéo, le club “Sunrise Video Store” a placé une
petite annonce dans sa vitrine qui se lisait “We Will Edit
Your Titanic for $5.” Ce fut le succeés instantané. Deés
cette premiere année, l’entreprise a répondu a 1700
demandes, et 'année suivante, 2 5000!7

On voit donc que cette pratique répondait a une
demande d'une partie non négligeable de la population.
Les studios de cinéma ont traditionnellement accepté de
produire des versions expurgées de leurs films pour les
montrer a la télévision ou pour le public voyageant en
avion, mais ils n'ont jamais cherché a répondre aux
voeux de cette partie de la population qui voulait louer
des films et les visionner en famille sans risquer
d’éprouver de géne ou d’embarras. Ceci a fait en sorte
que dans les cinq derniéres années, ce qui était a I'origine
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un phénomene strictement localisé dans une petite ville
américaine est devenu une activité économique
importante. Il y a maintenant plus d’'une dizaine de com-
pagnies qui occupent ce créneau, offrant des films au
public dans divers formats, que ce soit dans des clubs
vidéo ou sur Internet. On rapporte que plus de 500 films
sont maintenant ainsi disponibles.®

Il'y a présentement deux facons fort différentes dont
dispose le public pour se procurer un film expurgé. La
premiére, considérée plus traditionnelle, est de faire
affaire avec un club vidéo qui offre des versions
modifiées d'un film. La compagnie CleanFlicks est le
principal acteur dans ce domaine. Elle opere une
quarantaine de magasins dans une douzaine d’Etats, et
atteint un plus grand public encore par son site Internet.
Pour se protéger au point de vue juridique, la compagnie
prend bien soin d’acheter un exemplaire original de
chaque film, qui demeure intact, dont on fera une copie
épurée. Elle peut ainsi louer la version intégrale d’'un film
ou la version épurée. Les consommateurs peuvent égale-
ment apporter la copie d’'un film quils ont acheté, et
demander qu'on fasse les coupures identifiées. Il y a un
élément factuel qu'il est important de mentionner ici, car
il peut avoir un grand impact juridique. Comme il serait
tres long et fastidieux de faire des coupures manuelle-
ment sur chaque copie du film, la compagnie s’est
tournée vers le numérique. Elle fait d’abord une “copie
maitre” de la version expurgée. Si le consommateur
présente son exemplaire du film en format vidéo, la
“nouvelle version” est enregistrée sur sa cassette. Si le
consommateur a un film en format DVD, sa copie est
conservée comme “preuve d’achat”, et on lui remet un
exemplaire fait 4 partir de la “copie maitre”. Les clubs
vidéo de la compagnie fonctionnent aussi comme des
coopératives, ce qui permet de prétendre, au point de
vue juridique, que les films appartiennent tous a des
particuliers, qui ont le droit d’en faire ce qu’ils veulent
bien, puisqu’ils en sont les propriétaires. Ils peuvent donc
se les échanger entre eux a leur guise.

Drautre part, on voit davantage depuis quelques
années des compagnies comme ClearPlay, qui laissent de
coté completement le systéme des clubs vidéo pour
rejoindre leur public. Ces entreprises font affaire par la
voie d’Internet seulement, et offrent aux consommateurs
une technologie appelée CVP (“customized video play-
back”). Ce logiciel interagit entre un lecteur de DVD,
quil sagisse d'un appareil seul ou celui qui peut se
trouver dans un ordinateur, et I'écran de visionnement.
Le logiciel choisit ce qui apparait a 'écran, et ce qui est
omis. Il est important de réaliser qu’ici, il n'y a pas de
“copie maitre” du film qui est créée, conservée,
reproduite ou distribuée au public. Ni le disque DVD
qui contient le film, ni son contenu numérique n'est
altéré. La seule modification est celle qui apparait a
I'écran, et cette modification vient d’instructions con-
tenues dans un logiciel. Le consommateur doit
télécharger un logiciel différent, appelé « filtre » pour
chaque film, mais il a maintenant un choix personnel a
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exercer. Il y a des “valeurs par défaut” qui sont program-
mées, mais il peut les changer, de facon a enlever moins
de séquences d’un film. Il y a quatre filtres, soit un pour
tout ce qui concerne la catégorie “langage”, un autre
pour “violence”, un autre pour “sexe et nudité” et un
dernier pour “autre”, qui vise par exemple des scénes de
consommation de drogues interdites. Comme chaque
filtre peut étre réglé a quatre niveaux, il y a en tout 16
000 permutations possibles que le consommateur peut
choisir.?

La derniére nouveauté, le raffinement supréme, est
la technologie qui a commencé a émerger en 2004,
permettant de remplacer par autre chose les images ou le
son omis. Il sagit ici d’'un logiciel qui, par défaut, pré-
sume que le consommateur veut voir le film dans sa
version intégrale. Cependant, un total de 600 “masques”
sont disponibles. Selon les choix exercés, un juron pro-
noncé par un acteur ou une actrice peut étre remplacé
par un autre mot, ou un personnage peut apparaitre vétu
alors qu’il ne I'était pas. La technologie est évoluée a un
tel point quelle pourrait permettre d’ajouter dans des
images du film des objets qui n'y étaient pas dans la
version originale, comme une bouteille de biére ou de
boisson gazeuse sur le coin d’une table, par exemple. On
devine lintérét des publicitaires pour ce genre de
technologie. ... Notons enfin une derniére particularité.
Avec un logiciel supplémentaire, le consommateur peut
créer sa propre version permanente du film de son choix,
et la partager avec ses amis internautes.!! Avec un tel
systeme, on comprend quune quantité presque illimitée
de versions d’un film original pourra étre accessible aux
cinéphiles, sans quon puisse déceler laquelle est vrai-
ment la version originale mise sur le marché par les
studios de cinéma.

Les enjeux juridiques

n devine que la problématique que nous venons

de décrire souléve plusieurs questions juridiques.
Aux Etats-Unis, les studios de cinéma ont été un peu
lents a s'impliquer quand le litige juridique a éclaté. Ceci
était probablement pour ne pas avoir de mauvaise pub-
licité auprés d’'une partie de la population, et parce
quinitialement, ce sont les cinéastes qui ont lancé les
hauts cris, en invoquant leur droit a lintégrité de leur
ceuvre. Cependant, ils sont vites devenus impliqués dans
le proces lorsqu’ils ont réalisé I'ampleur économique des
enjeux. !?

Les lois américaine!® et canadienne'* sur le droit
d'auteur semblent & premiére vue pencher clairement du
coté des cinéastes et des studios de cinéma. La principale
raison est que ces lois sont a l'effet que le détenteur d’'un
droit d’auteur sur une ceuvre posséde, fondamentale-
ment, tous les droits relativement a I'exploitation com-
merciale de cette ceuvre, et ce, de facon exclusive. Qu'on
lise I'article 3 de la loi canadienne ou larticle 106 de la
loi américaine, la réalité est la méme. Lui seul (ou elle
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seule) peut reproduire I'oeuvre, en tout ou en partie, la
publier, permettre qu'elle soit jouée en public, I'adapter,
cest a dire la faire passer d'un genre a l'autre, etc, tant
quil ou elle n’a pas accordé de licence ou cédé une partie
de ses droits. Le principal argument des studios de
cinéma est a I'effet que lorsqu’un de leurs films est épuré,
on porte atteinte a leur droit de reproduire le film, et
surtout a leur droit de préparer un “produit dérivé”. Ce
concept, défini a l'art. 101, vise le droit exclusif du
créateur de produire “a work based upon one or more
pre-existing works, such as (... any other form in which
a work may be recast, transformed, or adapted”. Cette
définition semble plus large que larticle 3F de la loi
canadienne, qui mentionne un nombre limité
d'adaptations ou transformations qu'un créateur peut
faire subir 2 son ceuvre. Toutefois, 2 notre avis, la loi
canadienne est aussi généreuse a leur égard. Il faut faire
trés attention a la lecture du début de l'article 3, qui est a
T'effet que le droit d’auteur comprend le droit exclusif de
produire ou reproduire “la totalité ou une partie
importante de T'ceuvre”. Ainsi, toute personne qui crée
une ceuvre qui contient en son sein “une partie
importante” de I'ceuvre d’une autre personne, viole la loi.
Il importe peu qu'il s'agisse d’'un film, d’'un jeu vidéo qui
ait été créé ou d’autre chose. Clest ce qui fait qu'on ne
pourrait enregistrer la musique qu'on entend jouer a la
radio, si ce n’était d'une exception prévue a la loi, car la
musique entendue se trouve a reproduire I'ceuvre d’'une
compagnie de disques, qui, lorsqu’elle a fait
lenregistrement, a reproduit I'ceuvre du compositeur,
d'un artiste interprete, et, le cas échéant, d'un parolier.

Quant a ceux qui se contentent d’offrir au public un
logiciel adapté a un film bien identifié, on peut penser,
en droit canadien, qu’ils violent la loi de diverses facons.
Soit ils ne respectent pas la fin de larticle 3(1) qui
accorde A l'auteur le droit exclusif d’autoriser les actes
énumérés dans les paragraphes précédents en autorisant
les consommateurs a faire quelque chose que seul le
détenteur du droit d'auteur peut permettre. Soit ils vio-
lent Tarticle 27(2), qui traite de violation 4 une étape
ultérieure en mettant en circulation une ceuvre tout en
sachant quelle a été T'objet d’'une violation de la loi. II
conviendrait aussi examiner la jurisprudence rendue
concernant les jeux vidéo pour voir si les programmes
qui se branchent aux cassettes de jeux de facon a aug-
menter le degré de satisfaction du joueur, par exemple
parce que la vitesse de déroulement de l'action a été
augmentée, ont été jugés légaux.

Les cinéastes, pour leur part invoquent leurs droits
moraux. Ces droits sont mieux proteges au Canada
quaux Etats-Unis. Larticle 14.1 les énumeére, et men-
tionne surtout le droit a l'intégrité de I'ceuvre. Cet argu-
ment est A premiére vue tres fort, car cette disposition
accorde les droits moraux aux auteurs des ceuvres. Ainsi,
méme dans le cas d'une ceuvre réalisée dans le cadre
d’un emploi,'> comme c’est le cas dans le domaine du
cinéma, ce n'est pas I'employeur qui détiendra ce droit.
De plus, larticle 14.1(2) déclare les droits moraux
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incessibles. La prétention des cinéastes est d’autant plus
crédible que dans bien des cas, ce ne sont pas quelques
secondes ou minutes d’'un film qui sont censurées, mais
une partie importante, faisant en sorte que le cinéphile a
du mal 2 suivre le fil de Thistoire.

En défense, les principaux moyens présentés sont les
suivants. Il y a d’abord, aux Etats-Unis la “first sale doc-
trine”. C’est ce qui correspond ici au droit de propriété
de lacheteur d’'un exemplaire d'une ceuvre. I peut
normalement en disposer a sa guise, puisque le créateur a
été indemnisé pour son effort de création, lorsqu’il a été
payé suite a la vente d'un exemplaire de I'ceuvre. Clest ce
qui permet a 'acheteur d’un livre, par exemple de le lire
autant de fois quil le veut, de le préter & un ami, et
éventuellement de le jeter. Tant au Canada qu'aux Etats-
Unis, le droit applicable en ce domaine est a I'effet que le
droit de propriété existe assurément, mais il est limité
par le fait que le créateur conserve ses autres droits
exclusifs énumérés a la loi. Clest ce qui empéche le
propriétaire d'un roman de le reproduire et de chercher
a vendre ces nouveaux exemplaires.

A notre avis, la seule chose qui soit vraiment stire
dans la problématique qui nous intéresse, est le statut
juridique du consommateur qui s'est procuré légalement
un exemplaire d’'un film. Son droit de propriété fait en
sorte quil peut en altérer a sa guise le contenu, en tout
ou en partie, avec I'aide de logiciels, de “filtres” ou autres.
Tant quil n’essaie pas de mettre en circulation ou de
montrer en public un exemplaire modifié¢ du film, ses
gestes sont irréprochables.!® De toute facon, méme si ce
n’était que pour Conserver une bonne image corporative,
on voit mal un grand studio de cinéma poursuivre pour
une somme d’argent importante une mere de famille qui
veut regarder avec ses enfants un film dont la version
correspond a ses valeurs morales! C'est donc uniquement
le statut des clubs vidéo et des distributeurs de logiciels
qui doit retenir notre attention.

On invoque aussi en défense le concept américain
de “fair use”, et celui d'utilisation équitable au Canada,
qui permettent certaines utilisations d’'une ceuvre pro-
tégée sans qu’il y ait automatiquement violation du droit
dauteur. '’

Dans le domaine des marques de commerce, les
studios de cinéma invoquent surtout deux concepts qui
se retrouvent aussi dans la loi canadienne. Il y a d’abord
celui de commercialisation trompeuse, le fameux “tort”
de “passing-off” qui est codifié dans les premiers alinéas
de Tarticle 7.% Selon cette prétention, les clubs vidéo se
trouvent a faire passer leur marchandise, cest a dire la
version épurée d’un film, pour celle du studio de cinéma,
ce qui est inexact et illégal. On invoque ensuite
larticle 22(1) de notre loi, soit la notion de dépréciation
de l'achalandage: “Nul ne peut employer une marque de
commerce déposée par une autre personne dune
maniére susceptible d’entrainer la diminution de
l'achalandage attaché a cette marque de commerce”. Les
studios alleguent que le fait de mettre en vente des ver-
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sions de films quils n'ont pas autorisées se trouve a
diminuer la valeur et le caractére identitaire de leur
marque de commerce, puisquon l'associerait a un
produit de moindre qualité.

Nous ne ferons pas I'étude systématique de chacun
de ces concepts. Comme nous l'avons indiqué dans
l'introduction, les notions qui ont été traitées dans notre
premier texte, comme l'utilisation équitable ou la “first
sale doctrine” ne seront pas reprises. Nous voulons nous
concentrer, en matiére de droit d’auteur, sur la
problématique soulevée par les vendeurs de logiciels, et
sur ce qui releve de la Loi sur les marques de commerce.

Les arguments relatifs au droit
d’auteur

e sont les propriétaires de clubs vidéo qui sont dans

la situation la plus difficile a défendre. Qu’ils
enlévent manuellement des extraits de films qu’ils ont
achetés ou qu'ils altérent par informatique ou autrement
la copie d'un film présenté par un membre, une réalité
reste incontournable: ils mettent sur le marché une
ceuvre qui contient “une partie importante” d’une ceuvre
dont le droit dauteur appartient 3 quelquun d’autre.
Quant a l'argument relatif 3 la structure juridique de
certains clubs, qui seraient des coopératives, il peut
savérer peu productif. Il pourrait affaiblir I'argument
relatif au droit de propriété, car chaque membre ne se
trouverait plus a acheter sur une base individuelle des
cassettes ou disques en format DVD, mais plutdt une
fraction, si on peut le dire, de chaque film. Dans un des
cas, les “membres” du club se trouvent i louer et
visionner une ceuvre pour laquelle le détenteur du droit
d'auteur n’a pas été compensé adéquatement.19

Il faut s'attarder davantage au statut des fournisseurs
de logiciels adaptés a chaque film, que les consom-
mateurs téléchargent par Internet. A premiére vue, on
peut penser qu’il s’agit uniquement de la méme
problématique que celle qui s'est posée lorsque le logiciel
de la compagnie Napster faisait fureur aux Etats-Unis, a
la fin des années "90. La difficulté juridique venait juste-
ment du fait que Napster ne placait pas sur son serveur
des piéces musicales tout en invitant les internautes a
venir se servir. Comme la compagnie ne faisait que
fournir un logiciel, on pouvait se demander si elle
enfreignait la loi américaine. On a dit déterminer si elle
se trouvait a autoriser les utilisateurs du logiciel a violer
la loi, ce qui serait évidemment illégal. 1l fallait également
voir si elle commettait une “violation a une étape ultér-
ieure”, en ce sens quelle participait a la mise en circula-
tion d’oceuvres musicales dont elle savait ou devait savoir
quelles avaient été produites illégalement. La jurispru-
dence américaine a utilisé deux concepts pour lesquels
nous n'avons pas d’équivalent parfait: la “contributory
infringement” et la notion de “vicarious liability”. Cette
problématique a déja été étudiée.?
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Mais la situation ici n’est pas absolument identique.
Les logiciels en jeu se trouvent a permettre d’altérer le
visionnement d’'un film. Les compagnies impliquées ont
pour position qu'elles ne font que fournir au consom-
mateur un produit semblable 3 une télécommande, mais
plus sophistiqué. En effet, avec sa télécommande, le
cinéphile peut couper le son a sa guise ou peser sur la
touche “fast-forward” pour ne pas voir un certain passage
du film. Il ny a pas de jurisprudence portant exactement
sur cette question, mais il y a eu deux décisions con-
cernant les jeux vidéo, qui peuvent servir d’inspiration.

Dans l'affaire Lewis Galoob Toys,* rendue en 1992
par une cour d’appel, la compagnie en litige avait mis sur
le marché un appareil appelé “Game Genie”. Les ama-
teurs de jeux vidéo propriétaires de la console vendue
par Nintendo pouvaient brancher leur “Game Genie”
entre une cartouche de jeu et la console, ce qui permet-
tait d’altérer le fonctionnement des cassettes: le joueur
pouvait accélérer le déroulement du jeu, il pouvait
rendre le personnage principal imperméable a certains
dangers, et augmenter le nombre de “vies” allouées avant
la fin du jeu. Le fonctionnement du Game Genie était
simple, en ce qu’il altérait certaines données envoyées par
la cassette 4 la console. Les données inscrites sur la cas-
sette de jeu n’étaient pas altérées, mais simplement blo-
quées temporairement. Le juge Farris a rejeté la préten-
tion de Nintendo a T'effet qu'un “derivative work” avait
été créé, car a son avis il aurait absolument fallu que soit
créé quelque chose qui soit fixe, c'est a dire qui ait un
élément de permanence.?? Or, ce qui était affiché a
I'écran n’incorporait pas une ceuvre préexistante de
facon permanente. Méme si 'argument de Nintendo a
leffet qu’il n’était pas nécessaire qu'un “derivative work”
ait un caractére de permanence avait été accepté, une
violation de la loi naurait quand méme pas été trouvée,
parce que le Game Genie seul ne pouvait rien produire a
Iécran. Il n'y avait pas de nouvelle ceuvre qui soit
incorporée dans le Game Genie: “... we would similarly
conclude that the resulting display is not ‘embodied” in
the Game Genie”.2

Dans Taffaire Micro Star v. Formgen,?* la situation
factuelle était plus complexe. La compagnie Formgen
distribuait le jeu “Duke Nukem 3D”, qui fut immensé-
ment populaire a I'époque et ot la vedette du jeu visite
une cité du futur infestée de dangers. Le but était de
détruire les “méchants” avant qu’ils ne vous détruisent.
Le jeu comportait 29 niveaux de difficulté, ainsi qu'un
logiciel permettant aux amateurs de créer leurs propres
combinaisons en ce qui concernait les décors, les
“méchants” de tout type, et dautres “défis” du méme
genre. Les amateurs pouvaient afficher sur Internet, avec
laccord de la compagnie, les versions quiils avaient
imaginées, pour permettre leur utilisation par d’autres.
Clest exactement ce que fit Micro Star: la compagnie en
téléchargea 300, les incorpora sur un disque compact, et
offrit son produit en vente. Encore ici se posait la ques-
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tion de savoir si la loi avait été violée parce qu'un “deriva-
tive work” avait été créé sans permission. Pour bien com-
prendre la décision, il faut s’arréter a quelques
considérations techniques. Le jeu en question est com-
posé de trois éléments. Il y a ce que le juge Kozinski a
appelé le “game engine”, cest-a-dire le logiciel qui est le
coeur méme du programme et qui dit a la console
quand lancer le jeu en question, quelles données exé-
cuter, quelles images projeter a I'écran, quel est le son
correspondant, etc. Il y a aussi des fichiers avec une
extension MAP, qui contiennent toutes les variables qui
sappliquent pour chaque niveau de difficulté choisi par
le joueur, et une “art library”, qui est un ensemble
d’'images que l'unité centrale utilise en les affichant a
I'écran, compte tenu des instructions du logiciel.

Contrairement  la décision précédente, on a estimé
quil y avait création d'un “derivative work”. Selon le
juge, la loi était trop vague, dans sa définition de ce
concept, pour permettre de trancher le litige, mais la
jurisprudence sétait penchée sur la question, et avait
établi que deux conditions devaient étre satisfaites.? Il
fallait qu'il y ait création d’'une ceuvre qui existait sous
une forme matérielle, qui avait donc un caractére de
permanence, et qui devait incorporer une partie substan-
tielle d'une ceuvre préexistante protégée, ce qui était le
cas en l'occurrence. Comment expliquer cette différence
importante avec Lewis Galoobt Elle venait du fait que les
représentations audiovisuelles a I'écran n’étaient enregis-
trées nulle part. Dans Taffaire Micro Star, les diverses
variations que le joueur pouvait choisir étaient inscrites
dans les fichiers MAP.26 Quant au deuxiéme élément
identifié par la jurisprudence, il était aussi satisfait:
Formgen devait prouver, ce qui fut fait, que les représen-
tations audiovisuelles générées par le logiciel de Micro
Star étaient substantiellement similaires a ce qu'elle-
méme avait créé, tant au niveau des idées que de leur
expression concrete,?” cest-a-dire le déroulement du jeu,
les personnages, I'atmosphere, etc. Micro Star a enfin
tenté de faire jouer le fait que ce qu'elle avait créé ne
contenait pas de “source art library”, mais cet élément a
été rejeté parce quil n'était pas nécessaire pour qu'il y ait
infraction a la loi. Micro Star avait reproduit I'essentiel de
l'oeuvre originale, et ce faisant elle empiétait sur le droit
exclusif du créateur de mettre en marché des produits
dérivés.

On voit donc que la différence entre les deux déci-
sions tient 3 un élément qui, pour I'amateur de jeu,
apparait minime, en ce sens que les deux produits don-
nent un résultat semblable. Qu'en est-il du cas qui nous
intéresse? Nous partageons l'avis de plusieurs com-
mentateurs 2 Ieffet que les logiciels créés pour utilisation
avec un film en particulier sont & mi-chemin entre ce qui
était le cas dans ces deux décisions.?® Tout dépend, en
fait, des caractéristiques du logiciel utilisé, et il y en a
plusieurs sur le marché a I'heure actuelle. Sil sagit d'un
logiciel qui ne “crée” aucune nouvelle ceuvre
permanente sur le DVD contenant le film, ou sur le
disque dur d'un ordinateur, qui ne fait quappliquer des
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instructions pour enlever le son ou des images, et, sur-
tout, o 'utilisateur doit 4 chaque utilisation refaire ses
choix faute de quoi le film intégral est joué, il s'agit
probablement d’une situation conforme a la loi.

Par contre, la situation risque d’étre différente pour
les logiciels qui font des choix a la place du consom-
mateur, si lui-méme n’en exprime pas ou qui conservent
ses choix en mémoire, jusqua ce qu’ils soient changés. Il
ne faut pas oublier que le consommateur doit utiliser un
filtre adapté pour chaque film. Il ne s’agit donc pas sim-
plement d’un logiciel contenant des instructions simples
afin d’identifier et bloquer une image ou un son. Un
logiciel qui peut remplacer une image par une autre doit
nécessairement contenir quelque part une partie de
I'ceuvre originale. La méme logique sapplique a plus
forte raison pour ce qui est des logiciels qui permettent
au cinéphﬂe de créer sa propre “version” permanente du
film sur le DVD et le partager avec ses amis. Dans un tel
cas, il semble clair que la situation s'apparente a ce qui
était en jeu dans Micro Star.

Les arguments relatifs aux marques
de commerce

La concurrence déloyale

es studios de cinéma auraient, 3 notre avis, de meil-
leures chances de succés devant les tribunaux s’ils
invoquaient la loi américaine sur les marques de com-
merce, appelée Lanham Act? Deux dispositions de cette
loi peuvent étre utilisées. Il y a d’abord l'article 43(a),*
relatif a4 la concurrence déloyale. Il interdit toute fausse
désignation d’un produit quant a son origine. Il peut étre
invoqué par les studios de cinéma, les cinéastes et les
principaux acteurs dans un film, pour empécher que leur
nom soit associé¢ a une ceuvre qui a été de quelque facon
altérée sans leur consentement. En voici les dispositions
essentielles:
Any person who (..) in connection with any goods (... .) uses
in commerce (...) any false desifgnation of origin (...) or false
or misleading representation of fact, which is likely to cause

confusion (...) as to the origin, sponsorship, or approval of
his or her goods (.. ) shall be liable in a civil action.

On peut identifier trois situations factuelles visées
par cette disposition. D’abord, si les clubs vidéo vendent
ou louent une cassette expurgée dans son emballage
original, ceci peut porter le public a croire que les studios
de cinéma ont créé eux-mémes une version modifiée de
leur film ou tout au moins qu'ils ont consenti a la mise
en vente d'une version modifiée. Ensuite, si le nom du
cinéaste ou des principaux acteurs apparait toujours sur
I'emballage de la cassette modifiée, cela peut constituer
une “false ou misleading representation of fact”, cest-a-
dire une fausse allégation quant a un fait, puisqu’ils n'ont
pas consenti a la modification du film. I y aurait enfin le
cas plus rare de consommateurs qui achéteraient par
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erreur la version expurgée d’un film, croyant acheter une
copie originale.

Par contre, la jurisprudence exige des différences
plus importantes entre deux produits avant de conclure
i une Violgtion de la loi sur ce point. La principale déci-
sion aux Etats-Unis a été rendue en 1996 dans l'affaire
Gilliam.>' Nous estimons cependant qu'elle est relative-
ment peu utile ici, puisqu’il s'agissait d'un cas tres évi-
dent. La compagnie Time-Life avait acheté les droits de
distribution de certaines émissions de télévision
produites par la BBC, notamment la série humoristique
Monty Python. Deux émissions de 90 minutes devaient
étre diftusées. Cependant, le réseau ABC a, pour
plusieurs motifs, amputé ces émissions de 24 minutes, ce
qui représente plus du quart du total. La Court of Appeal
a estimé que méme si, aux Etats-Unis, un artiste ne peut
alléguer le droit d'auteur pour empécher la mutilation
de son ceuvre, il a un recours en vertu du “tort” de
“unfair competition” et du Lanham Act. Le tribunal a
conclu rapidement que la loi avait été violée, car “It is
sufficient, to violate the Act that a representation of a
product, although technically true, creates a false impres-
sion of the product’s origin”.*> Quant a l'artiste, [la cour
note] “To deform his work is to present him to the
public as the creator of a work not his own, and thus
makes him subject to criticism for work he has not
done”.® “La cour a estimé que ce que le public améri-
cain avait vu était une ceuvre tronquée au point d’étre
devenue une sorte de caricature de I'ceuvre originale. Il y
avait donc deux infractions 2 la loi, car I'émission diffusée
aux Etats-Unis était faussement présentée comme €étant
celle produite par la BBC”,** et les coupures étaient si
importantes que l'ccuvre originale était méconnaissable.

Tel que mentionné, cette décision, peut difficile-
ment sappliquer a la problématique qui nous con-
cerne.® I suffirait d’abord que les clubs vidéo indiquent
clairement sur les cassettes des films vendus ou loués
quil ne s'agit pas de la version originale ou qu’ils insérent
un avis a cet effet au début de chaque film pour s'éviter
des ennuis en vertu de cette disposition de la Loi sur les
marques de commerce. De plus, comme les scénes
amputées d'un film ne sont pratiquement jamais de la
méme ampleur que dans laffaire Gilliam, il est plus diffi-
cile de prétendre que I'ceuvre originale est déformée. Par
contre, la jurisprudence nous enseigne qu’il doit exister
une différence importante entre deux ceuvres pour
qu'un tribunal intervienne. Ainsi, dans une décision, on a
permis a une revue juridique de modifier de facon sub-
stantielle un texte accepté pour publication en autant
que le texte n'était pas déformé au point qu’on aurait pu
estimer que la personne qui I'avait soumis n’en était pas
lauteur;* la revue avait agi légalement. La méme conclu-
sion fut adoptée pour une lettre publiée par un journal
dans le courrier du lecteur, alors quelle avait été forte-
ment remaniée.?’

Qu'en est-il au Canada? Les concepts énoncés dans
notre Loi sur les marques de commerce sont trés sembl-
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ables A ceux existant aux Etats-Unis. On sait que pour
une compagnie, son nom ou sa marque de commerce
sont des éléments trés puissants pour attirer et fidéliser sa
clientele. Ces éléments servent a identifier la personne
morale qui a fabriqué un bien et servent de sceau de
qualité pour le produit ainsi offert en vente. C’est pour-
quoi au cours des dges, la jurisprudence a élaboré le
“tort” de “passing oft”,*® maintenant codifié¢ a l'article 7
de la loi canadienne. Les paragraphes (b) et (d) de cette
disposition reprennent I'essentiel de larticle 43 de la loi
américaine. Le paragraphe (b) interdit d’appeler
l'attention du public sur ses marchandises de facon a
causer de la confusion entre ses propres marchandises et
celles d’'une autre personne. Le paragraphe (d) interdit
d'utiliser pour ses propres marchandises une désignation
“fausse sous un rapport essentiel”, de nature a tromper le
public en ce qui regarde leurs caractéristiques ou leur
origine géographique. La différence entre les deux dispo-
sitions tient a ce que la premiére interdit les représenta-
tions fausses quant a lorigine de biens, et la seconde
interdit de qualifier faussement les biens qu'on cherche a
vendre au Canada.

A premiere vue, larticle 7(b) vise précisément la
situation qui nous intéresse, car il cherche a empécher
que des clubs vidéo laissent faussement croire a leurs
clients que la version expurgée d’un film a été produite
par les studios de cinéma ou avec leur consentement. Les
auteurs enseignent ici que la malice et l'intention
coupable ne constituent pas des éléments des infractions
créées a larticle 7. Malgré tout, il n’est pas évident
quun tribunal conclurait & une violation de la loi. Nous
sommes d’avis, comme bon nombre d’auteurs en droit
ameéricain, *° que plusieurs arguments peuvent étre
utilisés en défense. Les modifications contenues dans les
copies de films expurgés sont souvent mineures, et les
consommateurs ne sont pas induits en erreur a I'effet que
ces films sont produits par les grands studios ou avec leur
consentement. En effet, dans ce domaine, la preuve que
des consommateurs ont été induits en erreur se fait
souvent par un sondage. Or de tels sondages ne
devraient absolument pas étre concluants. En effet,
l'industrie des “e-rated movies” vise un public bien ciblé,
qui recherche spécifiquement ce produit. C'est justement
ce qui explique son succes! Quant aux distributeurs de
logiciels, ils sont dans une position inattaquable: comme
ils ne vendent ni ne distribuent de copies modifiées de
film, on ne peut jamais prétendre quils induisent le
public en erreur.

La diminution de la valeur de

'achalandage

Enfin, les studios de cinéma peuvent invoquer une
autre disposition de la loi en matiere de marques de
commerce, soit celle traitant de latteinte a la valeur ou
au prestige de leur marque. L'argument est a l'effet que
leur nom, comme celui des cinéastes qui ont produit les
films, jouit d'une grande notoriété, d'un grand prestige,
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et quon y porte atteinte en les associant a des produits
de moindre qualité, et donc que cela affectera leur
capacité a attirer une clientele aussi nombreuse et fidéle.
La notion pertinente ici s'appelle “dilution”. Elle n’a été
ajoutée a la loi sur les marques de commerce quen 1995
par le Congres, dans la Federal Trademark Dilution Act.
Larticle 1125(c) du Lanham Act prévoit maintenant un
recours dans le cas suivant: “The owner of a famous
trademark shall be entitled (...) to an injunction against
another person’s commercial use in commerce of a mark
(...) if such use (...) causes dilution of the distinctive
quality of the mark”. Le concept de “dilution” est défini
dans la loi de 1995: “the lessening of the capacity of a
famous mark to identify and to distinguish goods or
services, regardless of the presence or absence of compe-
tition between the owner of the famous mark and other
parties, or likelihood of confusion, mistake, or decep-
tion”. Au Canada, c’est l'article 22 de la loi qui envisage
cette réalité, sous le vocable de dépréciation de
l'achalandage: “Nul ne peut employer une marque de
commerce déposée par une autre personne dune
maniere susceptible d’entrainer la diminution de la
valeur de 'achalandage attaché a cette marque de com-
merce”.

Aux Etats-Unis, cinqg éléments doivent étre prouvés
en vertu de la loi de 1995: I'existence d'une marque bien
connue, le fait que la marque ait un caractére distinctif,
une nouvelle entreprise qui utilise cette marque dans le
cadre d’opérations commerciales, le fait que l'utilisation
soit faite aprés que la marque principale soit devenue
bien connue, et le fait que cette utilisation cause une
“dilution” des caractéristiques distinctives de la marque
principale.* Traditionnellement, la notion de “dilution”
englobe 2 éléments: “blurring” et “tarnishment”. Le pre-
mier cas est celui d'une compagnie qui utilise la marque
d’une autre pour des produits tres différents, de sorte que
les consommateurs ne feront plus le lien direct entre un
produit en particulier et une marque de commerce ou
celui d'une nouvelle marque de commerce qui res-
semble beaucoup a une autre bien établie, a un tel point
que les consommateurs commencent a les confondre. Le
second élément réféere aux cas ou une marque bien
connue est reliée de quelque facon a un produit de
qualité inférieure ou pouvant étre percu par des consom-
mateurs comme incongru ou offensant.

Pour ce qui est des grands studios de cinéma ou des
cinéastes les plus connus, il ne devrait pas étre difficile de
faire la preuve de leur notoriété, du fait que leur marque
de commerce est distinctive, et du fait que les clubs
vidéo utilisent leur marque de commerce dans le cours
normal des affaires. Seul le denier élément reste
problématique, en ce sens qu’il n’y a pas encore
beaucoup de jurisprudence layant étudié. Une seule
chose est stire, en 2003 la Cour supréme des Etats-Unis
est venue trancher une controverse qui divisait les
tribunaux. Dans Moseley v. Victoria’s Secret catalogue,**
il s'agissait de savoir si le concept de “dilution” exigeait la
preuve de dommages réellement subis ou si une forte
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probabilité suffisait. Selon le tribunal, il fallait faire la
preuve de dommages, mais sans devoir aller jusqua
prouver les effets de ces dommages, comme une perte de
profits chiffrée. Dans le cas de marques semblables, une
preuve circonstancielle de dommages pourrait méme
suffire & prouver la “dilution”.

Si on applique ces éléments a notre problématique,
les studios de cinéma ne pourront pas prouver une perte
économique tres facilement. A premiére vue, on peut
penser que les clubs vidéo et les fournisseurs de logiciels
leur soutirent une part de marché qui leur revient en
vertu de leurs droits d’auteur exclusifs, soit celui de faire
des adaptations de leurs films, les fameux “derivative
works”. Méme si ceci est exact, il reste que I'essor des “e-
movies” a augmenté la vente de films. Sans cette indus-
trie, bien des familles n’auraient jamais loué ou acheté
un film, car il ne correspondait pas a leurs valeurs
morales. Les profits des studios sont donc augmentés, car
on a trouvé un public additionnel pour leurs films. Le
seul argument des studios serait de dire que tous les
proﬁts associés a ce nouveau créneau, plutét qu’une
partie seulement devraient leur revenir.

Les clubs vidéo peuvent aussi se défendre sur la
question de fond, en disant que leurs pratiques ne con-
stituent ni du “blurring” ni du “tarnishment” d’une
marque de commerce. Leur argument consisterait a dire
que leur produit n’est pas si différent de T'original qu’il
cause quelque confusion que se soit chez les consom-
mateurs, donc quil n'y a pas de “blurring”, surtout si un
avis est placé sur les cassettes vidéo indiquant qu’il sagit
d’une version expurgée. Quant a 'argument relatif au
“tarnishment”, les studios seraient obligés de mettre de
l'avant un argument qui serait en quelques sortes pervers,
en ce sens qu’ils seraient obligés de prétendre que le fait
de retirer des films les scénes de grande violence, de
sexualité, etc, porte atteinte 3 leur noble réputation!
Drailleurs, en jurisprudence, il a fallu beaucoup plus que
ce que les clubs vidéo ont fait pour que les juges
acceptent de conclure a une infraction a la loi. Par
exemple, ce fut le cas de lorsque quelqu'un avait écrit
“Enjoy Cocaine” avec la méme calligraphie quutilise la
compagnie Coke® ou quand un film sexuellement tres
explicite utilisait les uniformes des meneuses de claque
du club de football “Les Cowboys de Dallas”.* Un
poster qui se moquait du slogan des Guides américaines
“Be Prepared” en montrant une jeune fille manifeste-
ment enceinte n’a pas été jugé inacceptable.*

Au Canada, il y a peu de dispositions dans la Loi sur
les marques de commerce qui causent autant de dif-
ficultés d'interprétation que l'article 22. Les positions des
commentateurs sont diamétralement opposées, mais il y
a tout de méme certains éléments de base sur lesquels il
y a consensus. L'article 22 a été ajouté en 1953 de facon a
compléter les droits accordés par les articles 19 et 20. On
consideére que ces trois dispositions constituent le pivot
de toute la loi. Larticle 19 énonce le droit le plus impor-
tant accordé par la loi, celui du propriétaire d’une
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marque de commerce déposée’® de l'employer en
exclusivité au Canada en rapport avec les biens ou ser-
vices spécifiés. Larticle 20 concerne le recours en con-
trefacon, clest-a-dire que le droit du propriétaire d’une
marque de commerce déposée est réputé violé
lorsqu'une personne non admise a 'employer vend ou
annonce des marchandises ou services avec une marque
de commerce “créant de la confusion”.#” Selon la doc-
trine, le droit accordé en vertu de larticle 19 aurait une
portée plus restreinte que celui de Tarticle 20, car l'article
19 vise un défendeur qui utilise une marque identique a
celle du plaignant. En vertu de l'article 20, il suffit que la
marque de commerce ou le nom commercial du
défendeur crée de la confusion en ce qui concerne
l'origine des biens avec la marque de commerce du

plaignant.*

On s’accorde aussi pour dire que l'article 22 est venu
accorder un recours additionnel, mais on ne sentend pas
sur le sens de cette disposition. Toute la difficulté vient
du verbe “employer” quon trouve au début de cette
disposition. Celle-ci est a l'effet que “Nul ne peut
employer une marque de commerce ...”. La question est
de savoir si ce terme est limité au sens qui lui est donné a
l'article 4, qui porte justement sur la question de savoir
quand une marque de commerce est réputée employée.
Selon cette disposition, une marque de commerce est
réputée employée en liaison avec des marchandises si,
lors du transfert de propriété ou de la possession de ces
marchandises, elle est apposée sur les marchandises ou
sur leur emballage.

Larrét principal concernant l'article 22, reste encore
l'affaire Clairol* rendu par la Cour de I'Echiquier en
1968. La compagnie plaignante vendait du colorant a
cheveux 3 des salons de coiffure, et directement aux
consommatrices. Il sagissait essentiellement du méme
produit, mais celui destiné au commerce de détail était
présenté dans un contenant et un emballage différents,
avec un dépliant explicatif et une mise en garde. La
compagnie défenderesse, qui gérait un salon de coiffure
pour dames, était accusée d’avoir vendu 2 ses clientes le
colorant dans le format destiné exclusivement aux salons
professionnels. La question sest posée de savoir si ce
faisant, elle avait enfreint l'article 22. Selon le tribunal,
l'interprétation correcte de l'article 22 est qu’il faudrait le
lire comme s'il était ainsi rédigé: “ No person shall use in
association with wares within the meaning of section 4 a
mark that is used by another person ...”.% Les auteurs
Richard et Carriére sont en désaccord complet avec cet
énoncé car sil est exact, Iarticle 22 n’ajouterait rien a ce
qui est déja prévu aux articles 19 et 20: “Si Tarticle 22
doit avoir une signification, I'expression ‘emploi’ qu’il
contient doit inclure un ‘emploi’ qui va au-dela de la
définition de l'article 4”.5' Ainsi, l'emploi d’'une marque
de commerce, méme sl n’est pas fait spécifiquement
pour distinguer ses propres marchandises, serait illégal
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s'il a pour conséquence de diminuer la valeur de
l'achalandage d’'une compagnie. Gill et Jolliffe, pour leur
part, soutiennent le contraire: “However, for sec. 22 to be
properly invoked, the defendant must be using the trade-
mark as the term use is defined by ss. 2 and 4 of the
Act”.%?

Nous n'avons pas 4 nous étendre davantage sur
cette controverse, car dans le cas qui nous concerne, les
clubs vidéo ne changent pas 'emballage initial des films.
IIs utilisent la méme marque de commerce, pour un
méme produit. Ils n’insérent pas un film expurgé dans
un emballage différent. Cependant, un autre élément de
larticle 22 souléve des difficultés additionnelles
d’application en Tespece. Il faut déterminer le sens des
mots: “ d'une maniere susceptible d’entrainer la diminu-
tion de la valeur de I'achalandage attaché a cette marque
de commerce” 4 la fin du premier paragraphe. Selon Gill
et Jolliffe, il n’est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction
a la loi, quil y ait “confusion” entre deux produits, ni
méme une preuve de diminution de ventes. Il suffit
quune pratique commerciale porte atteinte au prestige
de la marque d’'une entreprise: “Depreciation of that
value occurs whether arising through a reduction of the
esteem in which the mark itself is held or through the
direct persuasion and enticement of customers who
would otherwise buy or continue to buy the goods
bearing the trade-mark”.> C'est la preuve de cet élément
qui risque d’étre déficiente dans le cas d’'une poursuite.
Les autres éléments constitutifs de l'article 22 sont tous
présents. Premiérement, les clubs vidéo utilisent bien la
marque de commerce d’une autre entreprise. Deuxiéme-
ment, 'élément de confusion entre deux marques n’a pas
a étre présent. Troisitmement, le plaignant n’a pas a
prouver qu'on a agi de facon a tromper le consommateur
quant a Torigine des biens qu'on lui offre, et il n’est pas
nécessaire que la marque quon utilise le soit “en tant
que marque de commerce”. Par contre, il faut prouver,
comme dernier élément, une baisse de prestige de la
marque des studios de cinéma.>* Tel que dit précédem-
ment, les clubs vidéo et les vendeurs de logiciels aug-
mentent les ventes de copies de films, et enlévent les
éléments qui, aux yeux de plusieurs, déprécient la bonne
réputation des studios! En un sens, on pourrait méme
prétendre que ce qu’ils font rehausse le prestige des stu-
dios. Il se peut donc quils ne puissent étre poursuivis
quen vertu des dispositions de la loi relatives a la concur-
rence déloyale. Cest d’ailleurs I'objectif essentiel de cette
infraction que d’interdire toute fausse représentation
quant a l'origine de biens ou services. Il s'agit, au fond, du
principal reproche quon peut adresser aux entreprises
comme CleanFlicks clest-a-dire que certains consom-
mateurs croient erronément que la version expurgée
d'un film a été faite par un studio de cinéma ou avec son
consentement ou, plus rarement que les consommateurs
sont induits en erreur en achetant une copie épurée en
pensant qu’ils se procurent l'original.
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Conclusion

O n peut conclure rapidement en disant, comme la
plupart des auteurs en doctrine,> que la présente
problématique pourrait trouver une solution rapide et
simple, si les studios de cinéma le voulaient bien. II suf-
firait en effet qu'ils décident d’occuper le créneau qui a
été identifié par les compagnies comme ClearPlay et
CleanFlicks. Ces entreprises ont montré que la techno-
logie moderne permet, 3 peu de frais, de réaliser une
version différente d'un film, et quil y a une demande
non négligeable chez les consommateurs pour une ver-
sion qu'ils pourront visionner avec leurs enfants. Tant la
loi américaine que la loi canadienne reconnaissent claire-
ment aux studios de cinéma le droit de faire ces produits
dérivés.

Une autre voie a explorer serait de procéder par
licence. Les lois des deux pays traitent de cette notion.
Au Canada, cest larticle 13(4 qui est la disposition per-
tinente, a l'effet que le titulaire du droit d’auteur sur une
ceuvre “peut également concéder, par licence, un intérét
quelconque dans ce droit”. La notion de licence permet a
un détenteur du droit d’auteur sur une ceuvre d’autoriser
quelqu’'un a exercer, pendant un certain temps, I'un de
ses droits exclusifs, en 'occurrence, le droit de faire une
version modifiée d'un film. Il suffirait que les studios se
gardent un droit de regard sur le produit fini avant de
donner le feu vert pour qu'il soit offert au grand public.
Dans un tel cas, les problémes relatifs aux marques de
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