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Appels n* AP-94-212 et AP-94-213

CHAPS RALPH LAUREN, A DIVISION OF 131384 CANADA INC.

ET MODES ALTO-REGAL, INC. Appelants
et

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
et

GFT MODE CANADA INC. Intervenant

Les présents appels sont interjetés aux termes de I'article 67 de la Loi sur les douanes (laLoi) a
I’ égard des décisons rendues par le sous-ministre du Revenu nationd aux termes du paragraphe 63(3) de la
Loi, qui ont eu pour effet de confirmer les décisions rendues le 26 février 1993, obligeant les appeants a
gouter alavaeur en douane de leurs importations de vé&tements une somme égale aux droits et redevances
gu'ils ont versés aux termes de certains accords. Les questions en litige dans les présents gppels consstent a
déterminer : 1) S les redevances payées aux termes d’ accords de licence pour I'utilisation des marques de
commerce « Chaps Raph Lauren » et « Polo Ralph Lauren » ont &¢é correctement gjoutées a la vaeur en
douane des vé&tements pour hommes importés portant les marques de commerce susmentionnées, en
conformité avec le sous-alinéa48(5)a)(iv) delaLoi; 2) 9 lesdroits verses aux termes d accords de design en
contrepartie des services de Ralph Lauren Design Studio, relativement a la création et au design de
vétements pour hommes portant les marques de commerce « Chaps Ralph Lauren» et «Polo Raph
Lauren », ont correctement éé goutés a la valeur en douane des vétements importés portant les marques de
commerce susmentionnées, en conformité avec la divison 48(5)a)(iii)(D) de la Loi; 3) S les redevances
versges aux termes d'une sous-licence des accords de licence et de design ayant trait a la marque de
commerce « Chaps Raph Lauren » ont correctement &é goutées a la vaeur en douane de véements pour
hommes importés portant la marque de commerce susmentionnée, en conformité avec le sous-dinéa
48(5)a)(iv) delaLoi.

DECISION : Les appels sont admis en partie. En ce qui atrait aux redevances versées aux termes
des accords de licence, le Tribunal conclut qu'il S agit de paiements smilaires aux paiements que la Section
de premiére ingtance de la Cour fédérde du Canada a consdérés, dans la décison qu'éle a rendue dans
I affaire Reebok Canada, A Division of Avrecan International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
pour les douanes et I’accise, comme étant des « redevances » aux termes du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la
Loi. Le Tribuna conclut que, dans la mesure ou I’ agent, qui a agi au nom des appelants et a approuve les
produits sous licence en cause pour exportation, était la propriété du donneur de licence, le lien entre | agent
et le donneur delicence est tel que, S les redevances N’ avaient pas été payées, les gppelants N’ auraient pas pu
rédiser leurs ventes pour exportation par I'intermédiaire de |’ agent. Par conséguent, le Tribuna conclut que
les paiements sont des redevances payées en tant que condition de la vente des marchandises en cause pour
exportation au Canada et doivent ére incluses dans lavaeur en douane desdites marchandises.

En ce qui atrait aux droits payés aux termes des accords de design, le Tribund est convaincu, ala
lumiére des digpositions des accords de design et des témoignages qu'il aentendus, que ce qui est fourni aux
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termes des accords de design €, par la suite, fourni aux fabricants érangers par les appeants peut ére
qudifié de marchandises et services utiliséslors de la production des vé&tements importés en cause et que ces
marchandises ou services condituent des «travaux de desgn», au sens ordinaire de cette expression,
exécutés a I’ extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées. Il S ensuit
gue les paiements se rgpportent a des « aides » aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D) delaLoi.

Quant aux redevances payées par 131384 Canada Inc. aux termes d'un accord de sous-licence
passe avec Modes Alto-Regd, Inc., le Tribuna conclut que, bien que les paiements puissent étre considéerés
comme éant « reatifs» aux vétements importés en ce qu'ils sont caculés d gores les ventes nettes des
vétements importés, le Tribund ne peut admettre que lesdits paiements sont versés, directement ou
indirectement, en tant que condition de la vente pour exportation. Ce sont les montants versés par Modes
Alto-Regd, Inc. a Polo Raph Lauren Corporation, et non les montants versés aux termes de I’accord de
sous-licence, qui sont versés en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

Lieu de!’audience: Ottawa (Ontario)

Datesde |’ audience: Les5et 6 février 1997

Date deladécison: Le 22 décembre 1997

Membresdu Tribund : Arthur B. Trudeau, membre présidant

PatriciaM. Close, membre
Charles A. Gracey, membre

Avocat pour le Tribund : Shdlley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Richard G. Dearden et Kim G. Conboy, pour les gppelants

Anne M. Turley, pour I'intimé
Dean A. Peroff, pour I’ intervenant
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CHAPS RALPH LAUREN, A DIVISION OF 131384 CANADA INC. ET MODES

ALTO-REGAL, INC. Appelants
et
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
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GFT MODE CANADA INC. Intervenant
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MOTIFS DE LA DECISION

Les présents appels sont interjetés aux termes de I’article 67 de la Loi sur les douanes® (laLoi) &
I’ égard des décisons rendues par le sous-ministre du Revenu nationd aux termes du paragraphe 63(3) de la
Loi, qui ont eu pour effet de confirmer les décisons rendues le 26 février 1993 obligeant les appdants a
gouter ala vaeur en douane de leurs importations de certains vétements une somme égde aux droits et
redevances qu'ils ont versés aLix termes de certains accords.

Les questions en litige dans les présents gppels consstent a déterminer : 1) S les redevances versées
aux termes des accords de licence pour | utilisation des marques de commerce « Chaps Ralph Lauren » et
« Polo Raph Lauren » ont correctement €té goutées a la valeur en douane des vé&tements pour hommes
importés portant les marques de commerce susmentionnées, en conformité avec le sous-dinéa48(5)a)(iv) de
laLoi; 2) s lesdroits versés aux termes des accords de design en contrepartie des services de Ralph Lauren
Design Studio, relativement a la création et au design de vé&tements pour hommes portant les marques de
commerce « Chaps Ralph Lauren » et « Polo Raph Lauren », ont correctement éé gjoutés a la vaeur en
douane des vé&tements importés portant les marques de commerce susmentionnées aux termes de la
divison 48(5)a)(iii)(D) delaLoi; 3) 5 les redevances versées aux termes d’ une sous-licence des accords de
licence et de design ayant trait a la marque de commerce « Chaps Raph Lauren» ont correctement é&é
goutées a la vaeur en douane de vétements pour hommes importés portant la marque de commerce
susmentionnée, en conformité avec le sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. La divison 48(5)a)(iii)(D) et le
sous-ainéa48(5)a)(iv) delaLoi indiquent ce qui suit :

(5) Dans le cas d' une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou a payer
et gusté:
a) par addition, danslamesure ouils n'y ont pas d§ja é&éinclus, des montants représentant :
(iii) la valeur, déterminée de fagon réglementaire et imputée d une maniére raisonnable et

conforme aux principes de comptabilité générdement acceptés aux marchandises importées, des
marchandises et services ci-gpres, fournis directement ou indirectement par I'acheteur des

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2° suppl.).
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marchandises, sans frais ou a co(t réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour
exportation des marchandises importées :

(D) travaux d'ingénierie, d' é&ude, d art, d esthétique industrielle, plans et croquis exécutés a
I’ extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandisesimportées.

(iv) les redevances et les droits de licence rdatifs aux marchandises, y compris les paements
afférents aux brevets d invention, marques de commerce et droits d' auteur, que |’ acheteur est
tenu d' acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises
pour exportation au Canada, a I’exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces
marchandises au Canada.

Deux témoins ont comparu au nom des appdants, il s agit de M. Michael Belcourt, président des
sciétés Modes Alto-Regd, Inc. et Chaps Raph Lauren, A Divison of 131384 Canada Inc., et de
M. Edward E. Kable, consaller juridique associé de la société Polo Raph Lauren Corporation (Polo US).
Dans le cadre d' une question prédiminaire, le Tribund a admis une requéte de I’ avocate de I’intimeé visant
I’excluson de M. Kable de |’ audience au cours du témoignage de M. Belcourt.

M. Bdlcourt a renvoyé aux divers accords pertinents aLix transactions en question. 1l sagit d'un
accord de licence daté du 23 octobre 1982 conclu entre Modes Alto-Regal, Inc. (Modes) et Polo Fashions,
Inc., maintenant gppelée Polo US, rdativement a I’ utilisation des marques de commerce « Polo Raph
Lauren », « Ralph [logo du joueur de polo] Lauren » et du logo du joueur de polo (accord de licence Polo)
concernant |"importation, la fabrication et la vente de certains vé&tements pour hommes portant les marques
de commerce « Polo Ralph Lauren », « Ralph [logo du joueur de polo]Lauren » et le logo du joueur de polo.
L’ accord de licence Polo prévoit auss le versement par Modes a Polo US de redevances gagnées d une
vaeur égde a un pourcentage donné du prix de vente net de tous les produits sous licence vendus aux
termes de |’ accord.

Egalement, le 23 octobre 1982, M. Raph Lauren, faisant affaire sous le nom Ralph Lauren Design
Studio (R.L. Design Studio), a conclu un accord de design avec Modes (I’ accord de design Polo)®. L’ accord
de design Polo stipule, notamment, que Modes « désire, dans le but d’ exploiter les droits qui lui ont &é
cédés aux termes de [I" accord de licence Polo], embaucher M. Lauren et retenir ses services, pour la création
et lafourniture [aModes] des designs de sa gamme de produits sous licence » [traduction]. L’ accord prévoit
de plus que M. Lauren accepte de fournir de tels designs et de rendre de tels services en fonction des
modalités éablies dans I’ accord de design Polo. L’ accord de design Polo prévoit auss la rémunération de
M. Lauren. Modes est tenue de verser a M. Lauren une rémunération gagnée caculée d gpres le prix de
vente net des produits vendus aux termes de |’ accord de design Polo, et la rémunération doit correspondre a
un pourcentage donné des ventes nettes de tous les produits sous licence vendus alix termes de I’ accord de
design Polo.

Un accord de licence a auss éé passé entre Modes et Polo US le 1% mai 1984, rdativement a
I’ utilisation de la marque de commerce « Chaps Raph Lauren » concernant |’ importation, la fabrication, la
digtribution et |la vente de certains vétements pour hommes portant la marque de commerce « Chaps Ralph
Lauren » (I’accord de licence Chaps)”, cet accord éant pratiquement identique & I’ accord de licence Polo.
L’ accord de licence Chaps prévoit, notamment, le versement par Modes a Polo US de redevances gagnées

2. L’ accord de licence Polo a&é modifiéle 8 ma 1986 et le 21 novembre 1988.
3. L’ accord de design Polo a&é modifié le 8 mai 1986 et le 21 novembre 1988.
4. L’ accord de licence Chaps a é&é modifié le 17 janvier 1986, le 1% février 1988 et le 1 novembre 1989.
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d une vaeur égde a un pourcentage donne du prix de vente nette de tous les produits sous licence vendus
aux termes de |’ accord.

Egalement le 1 mai 1984, M. Lauren, faisant affaire sous le nom R.L. Design Studio, a conclu un
accord de design avec Modes (I"accord de design Chaps)®. L’ accord de design Chaps stipule, notamment,
que Modes « désire, dans le but d’ exploiter les droits qui lui ont éé cédés aux termes de [I” accord de licence
Chaps], embaucher M. Lauren et retenir ses services pour la création et la fourniture [a Modes] des designs
de sa gamme de produits sous licence » [traduction]. L’ accord prévoit de plus que M. Lauren accepte de
fournir de tels designs et de rendre de tel's services en fonction des modalités établies dans |’ accord de design
Chaps. L"accord de design Chaps prévoit auss la rémunération de M. Lauren. Modes est tenue de verser a
M. Lauren une rémunération gagnée calculée d' apresle prix de vente net des produits vendus auix termes de
I’accord de design Chaps, et la rémunération doit correspondre a un pourcentage donné des ventes nettes de
tous les produits sous licence vendus auix termes de |’ accord de design Chaps.

Des concepts de design rdlatifs a des marchandises portant la marque de commerce « Chaps Ralph
Lauren » « peuvent &re fournis » par d autres entités, comme Warnaco, Inc. (Warnaco), qui et la société
titulaire de licence pour les vétements pour hommes Chaps Ralph Lauren aux Etats-Unis’. M. Belcourt a
confirmé que Warnaco n'est pas une société liée avec Polo US, M. Lauren ou les gppelants. De plus, le
versement des redevances est fait a Polo US, et le versement des droits de design est fait a R.L. Desgn
Studio, et non aWarnaco.

En novembre 1984, Modes et 131384 Canada Inc. ont conclu un accord de sous-licence, cédée aux
termes de |’ accord de licence Chaps et de I'accord de design Chaps, pour I utilisation de la marque de
commerce « Chaps Raph Lauren » concernant la fabrication et la vente au Canada de certains vé&tements
pour hommes portant la marque de commerce « Chaps Ralph Lauren ». L’ accord de sous-licence stipule,
notamment, que Modes désire céder par sous-licence a 131384 Canada Inc. certains de ses droits obtenus
aux termes de |"accord de licence Chaps et de I'accord de design Chaps. L’ accord de sous-licence prévoit
auss, notamment, le versement par 131384 Canada Inc. a Modes de redevances gagnées, selon un calcul
fondé sur le prix de vente net de tous les produits sous licence vendus auix termes de | accord de sous-licence
d'une vaeur égale a un pourcentage donné des ventes nettes de tous les produits sous licence. Le
pourcentage susmentionné est éabli en sus du montant des redevances gagnées que Modes est tenue de
verser a Polo US aux termes de I" accord de licence Chaps et des montants que Modes est tenue de verser a
M. Lauren aux termes de I’ accord de design Chaps’. M. Belcourt a expliqué que les paiements versés aux
termes de |’ accord de sous-licence demeurent au Canada

M. Bdcourt a renvoyé a des declarations qu'il a faites antérieurement dans le cadre d’'un appe
entendu par le Tribunal concernant les commissions d achat® et a repris la description de son témoignage
incluse dans les motifs de la décison rendue dans le cadre dudit appd. Plus précisément, il a repris les
édéments de preuve sdon lesques les appdants «ont le dernier mot sur le [...] type et la qudité des

5. L’ accord de design Chaps a éé modifiéle 1% janvier 1986, le 17 février 1988 et le 1% novembre 1989.
6. Paragraphe 1.6 de |’ accord de design Chaps.
7. Le 19 novembre 1992, |e pourcentage de redevances que doit verser 131384 Canadalnc. aModes a

été réduit a ceux payés par Modes a Polo US aux termes de I'accord de licence Chaps et a
M. Lauren aux termes de I’ accord de design Chaps.

8. Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal c. Le sous-ministre du
Revenu national, appels n® AP-94-190 et AP-94-191, le 1% novembre 1995.
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marchandises, sur le prix a payer pour les vétements et sur les déments touchant I'expédition de ces
marchandises’ ». Il aauss reprisles déments de preuve selon lesquels « Polo [US] est éranger aLix contrats
conclus entre les acheteurs canadiens et les confectionneurs de vétements'™© ».

En outre, M. Belcourt a témoigné qu'il n'existe aucun lien corporatif entre les gppelants et les
fabricants agatiques et qu’ aucune usine érangere ne connait lateneur des accords passés entre les appeants
et Polo US. Il ade plus déclaré que les marchandises pouvaient étre achetées d’ autres usines érangeres sans
égard aux versements des redevances .

Abordant plus précisement la question des montants payés auix termes de I accord de design Chaps
et de I'accord de design Polo, M. Belcourt a déclaré qu'il S agit de paiements qui sont toujours traités
comme paiements de redevances. A I’ appui de sadédlaration, il arenvoyé aune lettre de Polo US & Modes™
et a une lettre du ministére du Revenu national (Revenu Canada) a Polo Ralph Lauren, une division de
Modes Alto-Regd, Inc.*® Afin o éayer davantage sa déclaration, M. Belcourt a indiqué qu’un impdt des
non-résidents est préevé sur les paements effectués aux termes des deux accords susmentionnés, et a
déposé comme piéces des déclarations de revenus pour les années 1991 et 1992™ qui démontrent que de
I'impdt a éé préevé. M. Belcourt a auss dépose a titre d' @dément de preuve une page tirée d un guide
préparé par Revenu Canada relativement au depdt de telles déclarations de revenus qui prévoit que le code
du revenu englobant les paiements afférents aux accords de design englobe les « redevances et paiements
similaires pour I’ utilisation, ou le droit d utiliser, d autres biens'® » [traduction].

M. Belcourt a décrit, a I’intention du Tribuna, ce que signifie les expressons « grands thémes de
design et concepts » [traduction] que M. Lauren doit fournir aux appelants en conformité avec |’ accord de
design Polo et I’ accord de design Chaps. Chague saison, le studio de design concoit des idées en vue d’ une
collection de mode, appelées « thémes». A chague collection d’articles de mode ou théme, s goute la
marchandise traditionnelle, de base, incluse dans la gamme de vétements chague année. A titre d’ exemple de
groupes d'articles de mode, il arenvoyé aux groupes « Grand Canyon », « Tahiti » et « Vermont Holiday »
et a précisé que chague groupe comprenait une certaine quantité de vétements illustrant un theme ou un
mode de vie. Les appdants recoivent d’abord une description écrite et des photographies. A partir des
groupes d'articles de mode susmentionnés, les gppelants décident quels concepts ils choisssent de
développer.

A Iéape suivante, les appelants regoivent les cartons de dessins et un éventail de couleurs. Les
gppelants peuvent aing recevoir de 200 a 300 cartons de R.L. Design Studio. Les cartons de dessins et
éventails de couleurs donnent des renseignements plus détaillés au sujet du style, des couleurs et des tissus
des articles compris dans un groupe d articles de mode ains que les specifications, s eles sont disponibles,
des échantillons de tissus, des plaguettes de couleurs et des renseignements sur I’ usine de tissage. Dans
certains cas, les appelants se procurent par leurs propres moyens des échantillons de tissus ou en obtiennent

9. Ibid. alap. 7.
10. Ibid. aux pp. 7 €t 8.
11. Transcription dela session publique, le 5 février 1997 aux pp. 59 et 60.

12. Piéce A-1.
13. Piéce A-2.
14. Piéce A-5.
15. Piéce A-4.

16. Piéce A-6.
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desfabricants et les soumettent au service de design. Les specifications peuvent varier d’'un titulaire de
licence a I'autre dans le monde et il existe plusieurs versons différentes de divers articles particuliers de
vétements.

A la lumiére des renseignements susmentionnés, les appelants dressent une liste de choix de
marchandises qu'ils font parvenir a R.L. Design Studio pour obtenir ses observations. La liste de choix de
marchandises et les cartons de dessins correspondants sont aors envoyés a |'agent des appelants™” ou
directement au fabricant aux fins de fabrication d'un modde, ledit modde éant envoyé a un groupe de
concesson de licences internationales & New York ou, dans certains cas, @ R.L. Design Studio aux fins
d gpprobation; le modée peut étre retourné au fabricant pour y ére modifié. L’ agent communique ensuite
avec les fabricants pour obtenir des soumissions de prix et de déais de livraison, et les gppe ants choisi ssent
certains fabricants, dont certains peuvent ére les mémes que ceux auxquels Polo US fait appd, qui
produiront des modéles des vétements choisis d' apres les spécifications et les plaquettes de couleurs ou un
échantillon du v&ement. Par la suite, les appeants arréent leur décison définitive sdlon le prix et la qudité
qu offrent les divers fabricants. Une fois les modeles approuves, les fabricants préparent des patrons en
papier gradués et des marqueurs (du papier qui comprend toutes les tailles et les piéces du vétement et qui
s éend aux dimensions exactes sur le tissu) qui servent a fabriquer un échantillon de production, a savoir
I"article qui fait I’ objet des commandes de vétements placées par les appelants. Les appeants ne regoivent
pas de patrons de vé&tements de Polo US a moins de le demander et, dans ce cas, ils doivent payer des
montants supplémentaires pour ces articles.

M. Belcourt a confirmé que, en tant que titulaire de licence concernant une marque de commerce, il
importe que les gppeants respectent les normes de qualité imposées par le donneur de licence aux termes
des accords de licence et de design e, par la suite, de faire en sorte que les fabricants de vétements portant
cette marque de commerce respectent auss lesdites normes. Les gppelants font gppe a Polo Sourcing en
Extréme-Orient pour velller a ce que les normes de qualité qui leur sont imposees par Polo US soient
satisfaites par les fabricants. Apres avoir déterminé que les vétements répondent aux normes de qualité, Polo
Sourcing les gpprouve en émettant un certificat d’ingpection; les fabricants peuvent aors encaisser leur lettre
de crédit. Bien que les accords de design prévoient que Polo US a le droit d'inspecter les vé&tements,
M. Bdcourt aindiqué que ce droit N’ ajamais éé exercé.

M. Belcourt a déposé comme piece un document intitulé « Transaction between Modes Alto-Regal
Inc. and Bond Manufacturing™® » (« Transaction entre Modes Alto-Regal Inc. et Bond Manufacturing »).
Bien que le document susmentionné comprenne un carton de dessins et un éventail de couleurs, sdon
M. Belcourt, les fabricants n’ont pas besoin de cartons de modéles ni d’ éventail de couleurs pour fabriquer
les vétements requis.

M. Belcourt aauss produit des listes de prix de Polo US pour les gammes « Classics Spring 1996 »
«Traditional Classics Fall 1996 »™. Il a expliqué que les «classiques» sont des marchandises

traditionndlles, indémodables, que les appe ants incluent dansla gamme de produits « Ralph Lauren » depuis

17. Au moment des transactions en question, les gppelants se servaient de Polo Ralph Lauren Sources
Pte. Ltd. (Polo Sourcing) comme agent d'achat en Extréme-Orient. Polo Sourcing &ait, a ce
moment, une filide de Polo US gppartenant a M. Lauren et contrblée par ce dernier. Voir
Chaps-Ralph Lauren, supra note 8.

18. Piece A-15.

19. Piéces A-16 (exemplaire unique) et A-17 (exemplaire unique).
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des années et qui comprennent des produits comme les chemises de tricot « Polo », les chemises de coton
oxford a col boutonné, etc. Les classiques sont offerts dans des couleurs traditionndles ainsg que dans les
couleurs indiquées sur le carton de dessins particuliers a un vé&tement pour une saison donnée. Selon
M. Bdlcourt, les articles de base classques qui portent la marque de commerce « Polo Raph Lauren »
représentent 57 p. cent de I’ ensemble des ventes et ceux portant la marque de commerce « Chaps Ralph
Lauren » représentent 39 p. cent de I’'ensemble des ventes. M. Belcourt a témoigné que, méme s les
gppelants vendaient seulement des classiques, ils devraient quand méme verser les montants prévus dans les
accords de design.

M. Belcourt a reconnu que les accords de licence peuvent ére résiliés pour diverses raisons, y
compris en cas de non versement des redevances, e que, au moment de la résliation, Polo US peut se
prévaoir d une option d’ achat des stocks en la possession ou sous le contrdle de Modes a un prix déterminé
d aprés une formule fixée dans les accords.

Le deuxiéme témoin des appdants, M. Kable, a confirmé qu’il n’existe aucun lien corporatif entre
les appeants et I une ou I’ autre des sociétés Polo US ou Warnaco et que leur seul rapport est celui afférent a
lacession delicence. M. Kableaauss confirme que Polo US ne possede aucune des usines étrangeres.

Bien que M. Kable n’ait pas rédigé les accords en question, il aexposé son opinion sur I’intention et
I’objet de certaines des dispositions des accords de licence et de design. Plus précisement, il a renvoyé au
paragraphe 16.4 de I'accord de licence Polo qui indique, notamment, que «le titulaire de licence peut
engager des soustraitants, sous réserve de I'approbation du donneur de licence, uniquement pour la
fabrication des produits sous licence; a la condition, cependant, que la supervision de la production de
produits sous licence demeure sous le contrdle du titulaire de licence en conformité avec les digpositions du
présent accord et que le sous-traitant satisfasse toutes les normes de qualité prévues au présent accord »
[traduction]. M. Kable afait savoir qu'il s agit |a d’ une disposition standard et que tous les propriétaires de
marques de commerce I'incluent dans les accords de marque de commerce pour protéger cette derniére et
préserver sa réputation sur les marchés en faisant en sorte de maintenir la quaité des produits. M. Kable a
gouté qu'il incombe au titulaire de licence de veiller au respect des normes de qualité et que, a son avis, le
paragraphe 16.4 ne confere pas au donneur de licence le droit de forcer un sous-traitant a respecter les
obligations relatives aux normes de qualité prévues dans les accords.

M. Kable a auss &é renvoyé aux dispositions de I"accord de licence Polo qui traitent du défaut de
paiement et de la résliation en vertu des paragraphes 9.2 et 10.1. Le paragraphe 9.2 prévoit, notamment,
gu'en cas de défaut de paiement, y compris en ce qui concerne les redevances, le donneur de licence ale
droit, asa seule discrétion, deréslier I'accord. Le paragraphe 10.1 prévoit, notamment, que, Sil est misfina
I"accord, le donneur de licence peut exercer I’ option d' acheter du titulaire de licence latotaité ou une partie
des stocks exigtants du titulaire de licence selon certaines moddités. Le paragraphe 10.2 prévoit, notamment,
que, s le donneur de licence N’ exerce pas I’ option susmentionnée, le titulaire de licence peut, sous réserve de
certaines conditions, disposer des produits sous licence qu'il détient déjaen stock ou qui sont dorsen voie de
fabrication. M. Kable a indiqué que les dispositions susmentionnées visent a garantir un gpprovisonnement
congtant de marchandises al’ endroit des clients en cas de défaut d’ exécution de la part du titulaire de licence.
Sdon M. Kable, le paragraphe 10.1 se rapporte aux stocks au Canada qui ont dg§a éé importés, comme le
démontre la dispostion linguigtique 10.1(ji) qui prévoit, notamment, que les stocks autres que les stocks
fabriqués au Canada seront achetés par le donneur de licence aux prix rendus du titulaire de licence, c.-a-d.
le prix FAB des produits sous licence y compris lesfrais de douane, les droits, les frais de courtage, le fret et
lesfraisd assurance.
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Les avocats des gppel ants ont renvoyé M. Kable alapiéce A-1, une lettre datée du 17 juin 1993, du
vice-président et consailler juridique de Polo US, et adressée a Modes, dans laquelle il est dit que « tous les
paiements, passes et futurs, versés par la Société a Polo et a Lauren en conformité des accords, sont et ont
éé effectivement des paiements de redevances basés sur un pourcentage des ventes au Canada»
[traduction]. M. Kable aconfirmé I’ opinion de Polo US selon laguelle les paiements sont des redevances et a
gouté qu'il sait que desimpdts sont prélevées sur tous lesdits paiements.

Au cours du contre-interrogetoire, I avocate de I’ intimé arenvoyé M. Kable al’ article 11 de I’ accord
de licence Polo concernant I”incidence d' une résiliation de I'accord. L’ article 11 prévoit, notamment, ce qui
auit : « au moment de la résliation du présent accord, et par apres, tous les droits accordés au titulaire de
licence [...] seront immédiatement et sans autre procédure ni instrument c&dés et retournés au donneur de
licence» [traduction]. L’article 11 prévoit auss, notamment, que «le titulaire de licence exécutera tout
instrument requis par le donneur de licence nécessaire pour exécuter ou confirmer » [traduction] lacession et
laréverson. L’ avocate a dit a M. Kable que I’ un des droits qui reviendrait au donneur de licence en cas de
résliation serait le droit de fabrication et que, dans un tdl cas, le donneur de licence aurait des droits sur toute
marchandise en voie de fabrication. M. Kable a dit ne pas ére d accord sur ce point et a déclaré que, ce qui
et transféré, ce sont les droits de propriété intellectuelle et non les droits de propriété sur les marchandises
en voie defabrication al’ extérieur du Canada

Dans leur plaidoirie, les avocats des appdants ont soutenu que la regle de base pour I'interprétation
des lois veut qu'il soit tenu compte de I’intention des lois et que, pour découvrir cette intention, une cour de
révison dait lire les termes d'une loi dans leur contexte globa en suivant le sens ordinaire qui S harmonise
avec | esprit delaloi®®. Les avocats ont de plus soutenu qu'il peut étre tenu compte de I’ Accord relatif & la
mise en ceuvre de Iarticle VII de I’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce™ et des avis
consuitatifs du Comité technique de I évaluation en douane® dans I’interprétation de I’ article 48 de la Loi,
ans quel’aénoncéle Tribuna dans!’ afaire Jana & Company c. Le sous-ministre du Revenu national®.

Les avocats des appelants ont soutenu que |es redevances payées en conformité avec les accords de
licence ne sont pas passibles de droits aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, puisgue ce ne sont
pas des paiements « rdatifs » aux vétements importés ni une « condition de la vente des marchandises pour
exportation au Canada ».

En premier lieu, au sujet des redevances, les avocats des appeants ont soutenu, invoquant les
décisons du Tribuna dans les affaires Reebok Canada Inc., A Division of Avrecan International Inc. c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et I’accise®*, Jana, PMI Food Equipment Group
Canada, A Division of Premark Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national®® et Mattel Canada
Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national®®, que le paiement de frais ' est pas une condition de lavente s
I"acheteur peut acheter et importer les marchandises sans payer lesfrais. Les avocats ont soutenu qu'il N’y a

20. Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312 alap. 326.

21.  Genéve, mars1980, GATT IBDD, 26° suppl. alap. 127.

22. Accord du GATT et Textes du Comité technique de I’évaluation en douane, Conssail de coopération
douaniére, Bruxelles.

23.  Appd n° AP-94-150, le 3 sptembre 1996 alap. 11.

24.  Appd n° AP-92-224, le 1% septembre 1993,

25.  Appd n° AP-95-123, le 10 janvier 1997.

26. Appdsn® AP-95-126 et AP-95-255, le 15 janvier 1997.
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aucun lien, de nature contractudle ou autre, entre les fabricants érangers, des vétements importés par les
gppelants et les donneurs de licence qui puisse laisser croire a un rapport ou a un lien entre la vente des
vétements par les fabricants érangers en vue de leur exportation aux gppelants Stués au Canada et le
paiement des redevances par les appeants aux donneurs de licence. De plus, les avocats ont invogqué une
décision antérieure du Tribunal® concernant les appelants & I'appui de leur affirmation, selon laguelle le
controle exercé par les donneurs de licence sur les fabricants étrangers n'est pas gppréciable au point de
restreindre la possibilité des gppelants d acheter les vé&tements desdits fabricants S'ils ne versent pas les
redevances aux donneurs de licence. Plus précisément, les avocats ont invoque les ééments de preuve selon
lesquels les gppelants ont le dernier mot sur le choix des fabricants et la qualité des marchandises.

Les avocats des appeants ont renvoye aux dispositions spécifiques des accords de licence et de
sous-licence, portant sur le respect par les sous-traitants des normes de qualité, sur le défaut de paiement, la
résliation et la réverson des droits, invoquées par I'avocate de I'intimé comme preuve d'un lien entre
Polo US et les fabricants étrangers. Les avocats des appelants ont soutenu que les donneurs de licence n’ ont
aucun rapport avec les contrats passés entre les appelants et |es fabricants érangers et que les dispostions
des accords de licence et de sous-licence lient les appelants, mais non les fabricants érangers. 1l S ensit que
les accords de licence et de sousicence ne conférent pas aux donneurs de licence le droit d obliger les
fabricants a |’ @&ranger, destiers parties, a se conformer auxdites dipositions ou a remplacer les appelants a
titre de partie & un contrat passe avec un fabricant a I’ @ranger relativement a la vente de vé&tements pour
exportation au Canada. De plus, les avocats des appelants ont soutenu que le fait que les accords de licence
et de sous-icence fassent mention de I’ achat des stocks par les donneurs de licence aux prix rendus indique
gue ce qui &ait prévu c' est que les appdants compléteraient la transaction d importation et que les donneurs
de licence achéteraient enguite les vé&tements lorsque ces vétements feraient partie des stocks des gppelants
au Canada.

Dans leur plaidoirie au sujet des montants payés en conformité avec les accords de design, les
avocas des agppdants ont soutenu que ces paiements ne sont pas des aides, au sens de la
divison 48(5)a)(iii)(D) de la Loi et que lesdits paiements sont, effectivement, des redevances relatives au
droit d'utiliser le nom et I'image de « Raph Lauren » en association avec les vétements importés par les
gppelants. Les avocats ont soutenu que les décisions de Revenu Canada, datées du 26 février 1993, n’ont
pratiqguement fourni aucun motif pour le rget de I afirmation des appdants selon laguelle les montants
afférents au design versés sont, effectivement, des « redevances» méme s les accords de design sont
rédigés d’ une maniére semblable aux accords de licence et prévoient des paiements minimums fondés sur un
pourcentage de ventes nettes par opposition a des paiements pour des services distincts comme le prévoit la
divison 48(5)a)(iii)(D) delaLoi. Les avocats ont soutenu que les appelants traitent les paiements versés en
conformité avec | accord de design comme des redevances pour fins de comptabilité et préevent I"'impdt sur
Ces palements en tant que redevances.

Les avocats des gppelants ont soutenu que les accords de design sont une répartition de fait des
colts associés au développement continu de la vaeur des marques de commerce « Raph Lauren », d’'une
part, et des produits qui portent ces marques de commerce, d autre part. Selon les avocats, I’objet des
montants est le droit d' utiliser I'image et laréputation de « Raph Lauren » au Canada en association avec les
marques de commerce sous licence et non les designs eux-mémes. De plus, les avocats ont soutenu que
I'intention des parties aux accords de desgn éaient que les paiements verses en vertu desdits accords

27. Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal c. Le sous-ministre du
Revenu national, appels n® AP-94-190 et AP-94-191, |e 1% novembre 1995.



Tribunal canadien du commerce extérieur -9- AP-94-212 et AP-94-213

seraient des paiements de redevances, que lesdits paiements ont éé traités comme tels aux fins de I'imp6t
aur le revenu, que les vétements en cause éaient dans une grande proportion de coupe classique et que les
paiements représentant une « rémunération gagnée» n'éaent pas expressément gppelés « design fee »
(«montant pour design »).

Dans leurs exposés sur | gpplication de la divison 48(5)a)(iii)(D) de la Loi aux montants versés en
vertu des accords de design, les avocats des gppelants ont soutenu que les travaux de design vises par la
dispostion susmentionnée doivent étre exécutés a |'extérieur du Canada et sont nécessaires pour la
production des marchandises importées, autrement dit, essentids et indigpensables a la production des
marchandises. Les avocats ont renvoyé a la verson frangaise de la divison 48(5)a)(iii)(D) qui prévait,
notamment, que les travaux de design vises par la division doivent ére « utilisés lors de la production ». Les
avocats ont soutenu que le libellé laisse a penser que les travaux de design doivent étre utilisés « durant » ou
« pendant » la période de production. Selon les avocats, les biens incorporels, comme les grands themes et
concepts, N’ entrent pas dans le champ d’ application de ladivision 48(5)a)(iii)(D) delaLoi. De plus, sdon les
avoceats, les montants payés en vertu de I’ accord de design Chaps ne pourraient ére consdérées comme des
aides, puisqu’ils sont versésaM. Lauren, bien que lestravaux de design soient regus de Warnaco.

L’avocat de I'intervenant a plaidé en faveur des gppelants. L’ avocat a soutenu que la position de
I'intimé, selon laqudle les paiements en question devraient &re inclus dans la vaeur en douane de certains
vétements importés, et contraire a I’évolution de la jurisprudence devant le Tribund et aux principes
généraux de régles du droit en matiére de douanes et de commerce. L’ avocat a invoqué les décisions du
Tribunal dansles affaires Reebok et Jana qui, sdon lui, fondent I’ opinion selon laquelle le donneur de licence
doit avoir un lien avec le vendeur et exercer un contréle appréciable sur le vendeur pour que les redevances
snient passibles de droits. Une telle opinion, sdon I’ avocat, se trouve confirmée dans les décisons que le
Tribunal arendues dans les affaires Mattel et PMI.

Sdon I'avocat de |’ intervenant, la question en litige dans les présents gppels consste a déterminer S
le vendeur ale droit de résilier I accord portant sur la vente des marchandises pour exportation au Canadaen
cas de non-paiement d' une redevance. L’ avocat afait vaoir que, pour que le paiement d' une redevance soit
passible de droits, I'accord portant sur la vente des marchandises pour exportation au Canada doit prévoir
I’ obligation de payer laredevance. A I'appui de son argument, I’ avocat arenvoyé al’ Avis consultatif 4.8 du
Comité technique de I’ éval uation en douane®®.

L’avocat de I'intervenant a abordé spécifiqguement I’argument de I'intimé au sujet de certaines
dispogitions concernant le contrdle de la qualité contenues dans les accords de licence. 1l a souligné que des
dispositions smilaires figuraient dans des accords qui ont dga fait I’ objet de I’examen du Tribuna dans le
cadre d autres appels et qu’ dles N’ ont pas éé considérées comme un facteur déterminant pour décider S le
paiement d une redevance est passible de droits. L’avocat a soutenu que I’ existence de droits visant le
contr6le de la qudlité, en I absence de tout lien commercid entre le donneur de licence et les fabricants, ne
fait pas du donneur de licence et des fabricants des entités liées. De plus, I'avocat a soutenu que les
dispositions de laloi sur les marques de commerce exigent du propriétaire d’ une marque de commerce qu'il
exerce certains droits sur le contrdle de laqudité pour maintenir son droit de propriété.

28. L’ avis prévoit qu’ une redevance ne congtitue pas une redevance payée directement ou indirectement
comme condition de vente a I’ exportation lorsgu’ une « obligation résulte d’ un accord distinct qui ne
Se rgpporte pas ala vente des marchandises pour I’ exportation a destination du pays d' importation ».
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Deplus, I'avocat de I’ intervenant a aborde specifiquement le fait que |’ avocate de I’ intimé ainvoqué
certaines digpositions des accords de licence concernant la résiliation des accords; il a soutenu que lesdites
dispositions se rgpportent aux accords de licence et non aux accords portant sur la vente des marchandises
pour exportation au Canada.

Dans sa plaidoirie sur la question de savoir S les montants verses alix termes des accords de design
sont passibles de draits, I"avocat de |’ intervenant a renvoyé & un passage de Customs Valuation in Canada®,
ans qu' aune décision de I’ administration douaniére des Etats-Unis™, et a soutenu qu'il faut distinguer entre
les spécifications relatives a la commande de produits et les desgns relatifs a la fabrication. Seuls ces
derniers, selon I’ avocat, servent véritablement dans la fabrication des marchandises et, par consaquent, sont
passibles de droits. || aauss soutenu qu'il faut éablir une distinction entre les concepts de design générauix
et les concepts de design spécifiques et que seuls ces derniers sont nécessaires a la production et, par
conséquent, passibles de droits. Enfin, I’avocat a soutenu qu'il faut distinguer entre un travail de design
unique et un travail de design dérivé. Del’ avisde |’ avocat, un travail de design qui n'est pas unique n’est pas
passible de droits.

L’ avocate de I’ intimé a soutenu que, pour que les montants verses en vertu des accords de licence et
de souslicence en question soient gjoutés a la valeur en douane des vétements importés, il faut qu'il S agisse
de paiement de redevances ou de droits de licence, qu'ils soient payés relativement aux marchandises
importées et qu'ils soient versas directement ou indirectement par les appelants en tant que condition de la
vente de vétements pour exportation au Canada. Sdon I'expose de l'avocate, les trois conditions
susmentionnées sont, en |’ espéce, satisfaites.

En premier lieu, I’avocate de I'intimé a fait vaoir que manifestement, d gpres le libellé des accords
de licence et de sous-licence, les paements sont des paiements de redevances et que les appdants ne
contestent paslefait que les paiements sont des paiements de redevances.

Dans saplaidoirie sur laquestion de savoir S les paiements sont « relatifs » aux vétements importés,
I’avocate de I'intimé a soutenu, S gppuyant sur la décison rendue par la Cour supréme du Canada dans
| affaire Gene A. Nowegijick c. Sa Majesté la Reine®, qu'il convient de donner & ce mot la portée la plus
large possible. L’ avocate a soutenu que les redevances versées aux termes d accords de licence et de
sous-licence sont calculés d gpres un pourcentage des ventes nettes. Par consequent, |es redevances versées
varient et dépendent du prix de vente des marchandises et sont, de ce fait, des paiements rdatifs aux
marchandises particulieres qui sont vendues. De plus, I avocate a souligné que le paragraphe 1.1 de I’ accord
de licence Polo prévoit que la redevance est versée en contrepartie du « droit incessible d' utiliser la marque
de commerce relativement al’importation, lafabrication et lavente de produits sous licence » [traduction].

En ce qui atrait alatroiséme condition, a savoir que les redevances soient versées, directement ou
indirectement, en tant que condition de la vente pour exportation des vétements, I'avocate de I'intimeé a
invoqué la décison du Tribund dans I’ affaire Reebok et, plus précisément, la déclaration sdon laquelle

29. M. Irish, Don Mills, CCH Canadian, 1985 alap. 184.

30. Dossier n° CLA-2 CO:R:CV:V 542830 BS, le 28 juillet 1982. La décision indique que les designs,
les échantillons, les prototypes, etc., ne sont pas passibles de droits puisgue le fabricant « pouvait
produire les vé&tements désirés sans devoir se servir des photographies, des croquis, des designs, des
prototypes et des patrons fournis par I’importateur » [traduction].

31 [1983] 1R.C.S. 29 alap. 39.
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undroit peut ére une condition de la vente «tant qu'il existe un lien entre lui e les marchandises
achetées™ ». Selon I"avocate, un tel lien existe puisque le produit sous licence peut uniquement étre fabriqué,
importé et vendu en conformité avec I’ accord de licence et que I’ accord de licence prévoit que les redevances
deviennent dues et exigibles trimestriellement. De plus, I'avocate a soutenu que, bien qu'il ne soit pas
nécessaire qu'il soit démontré que le donneur de licence exerce un contréle appréciable sur le fabricant des
marchandises importées pour conclure al’ existence d un lien, des ééments de preuve montrent, en |’ espece,
gue les donneurs de licence dans les présents gppels ont exercé un contrdle appréciable sur le processus de
fabrication. Plus précisément, I avocate a renvoyeé a plusieurs dispositions des accords de licence, y compris
celles qui portent sur la conformité aux accords de design®, |a fourniture d échantillons de production au
donneur de licence® et I" approbation des sous-traitants chargés de fabriquer un produit sous licence™.

Comme autres preuves du controle exercé par le donneur de licence, I'avocate de I'intimé a
mentionné le fait que les appelants comptent sur le donneur de licence pour obtenir des designs et des
concepts et qu'il leur faut obtenir du donneur de licence I’ gpprobation de tous les designs et moddes avant
leur fabrication. Le fabricant, & son tour, compte sur les appelants pour obtenir les directives, desgns et
concepts de design. L' avocate a aLiss renvoyé auix dispositions sur le défaut de paiement™® et larésiliation®
comprises dans les accords de licence et de sous-licence et qui conférent au donneur de licence certains
droits sur les stocks et les marchandises non finies en cas de résiliation d’'un accord au motif de défaut de
paiement de la redevance par les gppeants. En outre, les accords de licence prévoient la cesson et la
réverson immeédiate aux donneurs de licence de tout intérét dans les marques de commerce au moment de la
résiliation des accords™. L’ avocate a soutenu que les dispositions des accords doivent étre interprétées a la
lumiéere de la rédité commercide sdon laguelle, lorsgue le paiement de redevance n'est pas versg, les
accords de licence prennent fin et les gppelants n’ont pas le droit |égd de fabriquer, d' importer ni de vendre
les produits sous licence. A lalumiére de toutes | es dispositions susmentionnées, |’ avocate a soutenu que les
gppelants ne peuvent faire fabriquer de vétements et les importer sans détenir les licences nécessaires a la
fabrication, al’importation et ala vente des produits sous licence.

Par conséquent, I’ avocate de I’intimé a soutenu que les paiements de redevances verses aux termes
des accords de licence ont correctement éé inclus dans la vaeur en douane des véements importés en
cause.

Quant a la question de savoir S les montants versés aul titre de droits ou de redevances de design
sont passibles de droits, I'avocate de I'intimé, dans sa plaidoirie, a renvoyé aux diverses dispostions des

32. Supra note 24 alap. 6.

33. Paragraphes 3.1 et 3.2 de I'accord de licence Chaps et de I'accord de licence Polo et
paragraphes 4.1 et 4.2 de |’ accord de sous-licence.

34. Paragraphe 3.2 de I’accord de licence Chaps et de I’ accord de licence Polo et paragraphe 4.2 de
I"accord de sous-licence,

35. Paragraphe 16.4 de I’ accord de licence Chaps et de I’ accord de licence Polo et paragraphe 18.4 de
I"accord de sous-licence,

36. Paragraphe 9 de |’ accord de licence Chaps et de |’ accord de licence Polo et section X del”accord de
sous-icence.

37. Paragraphe 10 de |’ accord de licence Chaps et de I’ accord de licence Polo et section XI de I accord
de souslicence.

38. Paragraphe 11 de I’ accord de licence Chaps et de | accord de licence Polo et section X1 de |’ accord
de souslicence.
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accords de design qui, at-dle fat vaoir, indiquent que les montants versés aux termes des accords de
design sont versés en contrepartie de designs, de concepts de design ou de services de design incorporés
dans les vé&tements importés et que ces travaux de design sont nécessaires pour la production du produit sous
licence.

A I'appui de sa position sdon laguele les frais de design sont passibles de droits, I’ avocate de
I’intimé a renvoyeé a deux éudes de cas du Comité technique de I’ évauation en douane de I’ Organisation
mondiale des douanes, qui traitent de la question de tels droits. L’ éude de cas 8.1* traite d' un importateur
qui verse au donneur de licence des redevances égales a un certain pourcentage des ventes, en contrepartie
du droit d' utiliser des patrons en papier, incorporant les designs réaisés par le donneur de licence. Le Comité
a déerminé que la vaeur des patrons en papier doit ére incluse dans la valeur en douane, comme aide.
L’ éude de cas 8.2%° traite d'une bande originde de vidéos-clips musicaux compilés par le donneur de
licence, qui &ait fournie au titulaire de licence, I'importateur, en contrepartie d un droit de licence caculé
d gprés un pourcentage des ventes. Le Comité a déterminé que la valeur du pourcentage versé fait partie de
lavaeur en douane des marchandises importées pour le motif que la « compilation est une activité qui releve
des travaux de design et d’ é&ude entrepris pour les disques laser vidéo importés™ ».

Contrairement a |’ argument des avocats des gppelants seon leque les montants payés en vertu des
accords de design sont, de fait, des redevances, I’ avocate de I’ intimé a soutenu que, alalumiere des accords
delicence, il est manifeste que les montants versés ne sont pas des redevances. Plus précisement, I avocate a
renvoyé au paragraphe 3.1 des accords de licence qui stipule que les accords de design prévoient la
fourniture, aux appelants par R.L. Design Studio, de concepts de design et d’ autres services professonnels.
Le paragraphe 3.2 des accords de licence stipule en outre que les détails et caractéristiques intégrés dans les
designs fournis aux termes des accords de design doivent étre tous strictement respectés.

A lalumiére des déments qui précédent, |’ avocate de I'intimé a soutenu que les montants versés
aux termes de I’ accord de design Chaps et de |’ accord de design Polo ont correctement été inclus dans la
vaeur en douane en conformité avec la divison 48(5)a)(iii)(D) de la Loi atitre de « travaux [...] d éude,
dart, [..] plans e croquis exécutés a |'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des
marchandises importées ».

Avant de publier sa décision et ses matifs, le Tribuna a pris connaissance de la décision rendue par
la Section de premiére ingtance de la Cour fédérale dans I’ affaire Reebok Canada, A Division of Avrecan
International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et I’accise™ (Reebok - CF).
Dans une lettre datée du 22 juillet 1997, le Tribund a indiqué aux parties que, a son avis, il devait tenir
compte de I’ affaire susmentionnée pour rendre sa décison dans les présents gppels. Le Tribund a reconnu
que les parties ' avaient pas eu I’ occasion d examiner I’incidence de la décison de la Cour fédérde et, par
conséguent, leur a donné I’ occasion de déposer des exposés a cet égard. Toutes les parties ont dépose des
exposés en conformité avec les directives du Tribundl.

Les avocats des gppelants ont soumis que la décision confirme le bien-fondé de I’ interprétation et de
I’approche juridiques du Tribuna pour déterminer S des paiements versés a des donneurs de licence sont

39. Annexe IV au doc. 39.000F.

40. Annexe V au doc. 39.000F.

41. Ibid. au par. 9.

42.  Non publié n° du greffe T-864-94, le 30 juin 1997.
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passibles de droits aux termes du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Les avocats ont fait vaoir que la Cour
fédérde adopte implicitement la notion de contrdle appréciable en tant que critére juridique pour déterminer
I’ existence d'un lien quelconque entre le paiement de redevances a un donneur de licence et les fabricants a
I’é&ranger qui produisent les marchandises pour exportation au titulaire de licence. Les avocats ont ensuite
poursuivi en soulignant les principaes différences entre les faits de | affaire Reebok et ceux des présents
appels. Plus précisément, les avocats ont soutenu que : 1) les appelants ont le dernier mot sur le choix des
fabricants et des usines; 2) les donneurs de licence ne sont pas au fait des contrats passés entre les gppdants
et les fabricants, et la participation des donneurs de licence au niveau de la fabrication en usine et nulle;
3) il Mexiste aucun lien corpordtif entre les gppeants, les donneurs de licence et les usines qui fabriquent les
marchandises vendues pour exportation; 4) les donneurs de licence n’ont jamais ingpecté une usine utilisée
par les gppdants et n’ont aucun droit d’ obliger une usine a respecter les obligations sur la qudité qui sont
incluses dans les accords de licence.

L'avocat de I'intervenant a soutenu que la Cour fédérae a fait preuve d'égards judiciaires
particuliers non seulement al’ endroit de ladécison du Tribund dans |’ affaire Reebok, mais auss al’endroit
de «I'évolution de la jurisprudence» du Tribund. 1l a en outre soutenu que la congdération de la Cour
fédérde a I'endroit de I'expertise du Tribund et fondée sur la perception de la Cour fédérde d'une
« cohérence » dans I’ évolution de la jurisprudence du Tribunal en ce qui touche le sous-dinéa48(5)a)(iv) de
laLoi, la Cour ayant reconnu implicitement |'importance de Stuer la décison du Tribunal dans le contexte
des autres décisons qu'il arendues. Selon |’ avocat, Jana est au coaur de I’ évolution de la jurisprudence du
Tribund, puisque cette affaire a suivi Reebok et précédé Mattel et PMI. Il a soutenu, par conséquent, que la
valeur accrue de préceédent des affaires Reebok et Jana est importante puisqu’il ainvoqué les deux décisions
pour fonder ses arguments. Sdon I'avocat, la Cour fédérde, dans I affaire Reebok-CF, a rendu une
conclusion implicite que le contrdle appréciable est une condition préalable nécessaire a I’ application du
sous-alinéa48(5)a)(iv) delaLoi et que d éablir une digtinction entre le critére « un certain lien » et le critére
«un contrdle appréciable » N’ a aucune signification veéritable puisque, pour &re pertinent en loi, le « contrdle
appréciable » doit ére une condition nécessaire du critere « un certain lien ».

L’ avocate de I’ intimé a soutenu que la Cour fédérde, dans |’ affaire Reebok-CF, en concluant que le
Tribuna avait eu raison de décider que la redevance éait correctement gjoutée aul prix payeé ou a payer des
marchandises importées aux termes du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, a reconnu le fait, et S est appuyé
sur cefait, que le défaut de payer les redevances donnerait lieu & un redressement pour dommages subis par
le donneur de licence et alapossihilité de perte du droit exclusif ou autre de vendre les marchandises portant
la marque de commerce. L’ avocate a soutenu que, dans les présents gppels, les accords de licence et de
sous-licence prévoient un tel redressement puisque le défaut de payer les redevances peut mener a la
résliation des accords et que, au moment de la résliation, tous les droits accordes, a savoir, le droit de
fabriquer, d' importer et de vendre des marchandises portant la marque de commerce, font | objet de cession
et de réverson au donneur de licence. L’ avocate a de plus fait vaoir que, au moment de la résliation, les
marchandises comprises dans les stocks du titulaire de licence seraient achetées et reprises par |e donneur de
licence, tout comme les marchandises en cours de route et |es marchandises en voie de fabrication. L’ avocate
a concdu que la décison dans I'affare Reebok gppuie la podtion de l'intimé sdon laguele
lesous-dinéa48(5)a)(iv) de la Loi doit &re interpré&é a la lumiére de la rédité commerciale, a savoir que,
lorsgu’ une redevance n'est pas payée, lalicence et résiliée et I’ gppelant n"a plus le droit 1égd de fabriquer,
d'importer ni de vendre des marchandises sous licence.

En ce qui atrait ala question du « contrdle appréciable » en tant que facteur pour déterminer S le
paiement des redevances et une condition de lavente, I’avocate de I’ intimé a soutenu que la Cour fédérde a
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qudifié la concluson de contréle appréciable que le Tribund a rendue dans I’ affaire Reebok de conclusion
de fait basée sur les déments de preuve dans celte affaire. A ce titre, une telle conclusion ne peut ére
importée et appliquée a toutes les causes et ne condtitue pas un précédent juridique qui éablirait I’ obligation
de démontrer I’ existence d’ un contréle appréciable pour conclure que le paiement d’ une redevance est une
condition de la vente aux termes du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Sdon I'avocate, le «contrble
gppreciable » n'est qu’ une desfagons d’ éablir un lien entre la redevance et la vente pour exportation.

Comme I'a avancé |'avocate de I'intimé fondamentadement, le Tribund doit décider de
troisquestions dans les présents appels. En premier lieu, le Tribunad doit déterminer S les redevances
versées par Modes aux termes de I’ accord de licence Polo et de | accord de licence Chaps sont passibles de
droits aux termes du sous-ainéa 48(5)a)(iv) de la Loi a titre de paiements afférents aux marques de
commerce relatifs aux vétements importés que |’ appelant doit payer, directement ou indirectement, en tant
gue condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. En deuxieme lieu, le Tribuna doit
déterminer s lesfrais de design versés par Modes aux termes de |’ accord de design Polo et de |’ accord de
design Chaps sont passibles de droits aux termes de la divison 48(5)a)(iii)(D) de laLoi atitre de montants
payés pour des travaux de design exécutés a |’ extérieur du Canada et nécessaires pour la production des
vétements importés. En troiseme et dernier lieu, le Tribuna doit déterminer S les redevances payées par la
société 131384 Canada Inc. a Modes aux termes de I'accord de sous-licence sont passibles de droits aux
termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi atitre de paiements afférents aux marques de commerce relatifs
aux vétements importés que I’ appelant doit payer, directement ou indirectement, en tant que condition de la
vente des marchandises pour exportation au Canada.

Dans I’ examen de la premiére question, le Tribunal a passé en revue ses décisons antérieures aing
gue les décisons de la Cour fédérae concernant la question de I’ inclusion des redevances dans la valeur en
douane de marchandises importées. Le Tribunal a toujours soutenu que, pour qu’ un paiement de redevances
S0it passible de droits, le paiement doit &re : 1) relatif aux marchandises importées, 2) versg, directement ou
indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, comme le
prévoit le sous-dinéa48(5)a)(iv) delaLoi.

Le Tribunal conclut que, en I'epece, les paiements sont des redevances «reati[ves] » aux
marchandises en cause. Le Tribund ainterprété I’ expression « relatifs aux marchandises » comme sgnifiant
gue le paiement ne doit pas étre un paiement généra indépendant des marchandises particuliéres importées.
De l'avis du Tribund, cette condition et satisfaite dans les présents gppels, puisque le montant des
paiements de redevances est calculé d' gpres les ventes nettes des marchandises importées au Canada et que,
par conséquent, lesdites marchandises ont une incidence sur ce montant. Cependant, la question de savoir S
les redevances sont payeées, directement ou indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises
pour exportation au Canada est plus complexe.

Le Tribund observe que la décison de la Cour fédérde dans I’ affaire Reebok-CF confirme la
décison que le Tribund a rendue dans I’ affaire Reebok, sdon laguelle les sommes versées éaient des
paiements qui répondaient a la définition de redevances, au sens du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.
Danssa décison, la Cour fédérde déclare que les redevances se rgpportent a I'utilisation et a la vente
exclusive de marchandises portant des marques de commerce de vaeur et que les paiements se rapportent a
des draits de propriété intellectuelle ayant une valeur, associés al’achat et a la vente des marchandises en
cause et que ladécison du Tribuna est cohérente avec I évolution de la jurisprudence en lamatiére. La Cour
fédérade renvoie ensuite aladécison du Tribund dans|’ affaire Polygram Inc. c. Le sous-ministre du Revenu
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national pour les douanes et I’accise™ et & la décision de la Cour d' appel fédérale dans I’ affaire Signature
Plaza Sport Inc. c. Sa Majesté la Reine**. Le Tribuna souhaite faire certaines observations sur ces décisions
et sur lesdécisons qu'il arendues gpresles affaires Polygram et Reebok, comme Jana et Mattel.

LaCour d gppel fédérde asouligné, dans|’ affaire Signature Plaza, que la question de savoir qui est
le vendeur des marchandises et d’ une importance cruciae pour évaluer sil peut ére dit qu’ une redevance
est une condition de la vente pour exportation. Le Tribund est d avis que les déments de preuve montrent
que les fabricants adatiques sont les vendeurs des marchandises en cause, e non Polo US. Un td fait
digtingue les présents appels de |’ affaire Signature Plaza.

Le Tribund a indiqué, dans des décisons antérieures, qu'a son avis |’existence d'un accord de
licence et I’ obligation de verser une redevance ne suffisent pas, en dlesmémes, afare du paement d une
redevance une condition de la vente entre un titulaire de licence et un fabricant &ranger. Autrement, un tel
paiement ne serait presque jamais inclus dans la vaeur en douane aux termes du sous-dinéa 48(5)a)(iv) de
la Loi. Le Tribund et d'avis que la nest pas I'intention de la digpodtion susmentionnée. Aind que
I"indiquent les avis consultatifs et comme le Tribund en a discuté dans I’ affaire Jana, les circonstances ou
I’ obligation de payer une redevance découle d' un accord ditinct sans rapport avec la vente pour exportetion
des marchandises ou celles ol I’ acheteur n'est pas tenu de payer la redevance pour pouvoir acheter les
marchandises sont des circonstances ou la redevance ne doit pas ére incluse dans la valeur en douane
desdites marchandises™.

L’ examen des faits dans les décisons antérieures qui mettaient le sous-alinéa 48(5)a)(iv) delaLoi a
I’ &ude indique que les paiements de redevances ont éé considérés comme éant une condition de la vente
pour exportation au Canada lorsque des déments de preuve montraient une importante mesure de
participation du donneur de licence a la fabrication, a I'achat et a I'importation des marchandises. Par
exemple, dans |’ afaire Signature Plaza, il a &é conclu que des montants de redevances payés par un
acheteur canadien a un titulaire de licence éaent passbles de droits, le titulaire de licence prenant les
dispositions nécessaires a I’ éranger pour |’ achat, la coupe, la confection et la finition des tissus dans des
usines a I'éranger et la livrason a I'acheteur canadien des produits finis. Dans I’ affaire Reebok, les
redevances payées a un titulaire de licence, ce dernier ayant passé des accords de fabrication et de finition
avec des fabricants a I'é@ranger, ont &é consdérés comme éant passbles de droits. Dans les affaires
Polygram, Reebok et PMI, des redevances versées a un titulaire de licence qui éait auss le vendeur ou le
fabricant ont éé consdérées comme éant passibles de droits.

Le Tribuna et d'avis que les redevances payées aux termes des accords de licence en question
peuvent étre définies d’ une fagon semblable a celles afférentes aux marchandises dans I’ affaire Reebok-CF
dont il a &é conclu qu' elles &aent des redevances aux termes du sous-dlinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Plus
précisément, les redevances en question se rgpportaient a I'utilisation et a la vente en exclusvité de
marchandises portant les marques de commerce « Chaps Ralph Lauren » et « Polo Ralph Lauren » et aux
droits de propriété intellectuelle ayant une valeur associés al’ achat et ala vente desdites marchandises.

De plus, le Tribuna a examiné les liens entre les diverses parties qui ont participé aux transactions
d importation en question. Le Tribund est convaincu que les fabricants dans les présents appels n'auraient

43.  Appdsn®AP-89-151 et AP-89-165, le 7 mai 1992.
44, Non publié. Cour d appe! fédérale, n° du greffe A-453-90, le 18 février 1994.
45, Avis consultetifs 4.8 et 4.13 respectivement et supra note 23.
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pas vendu les marchandises en cause aux gppelants S ces derniers avaient cesse de verser les paiements de
redevances. Méme 9, dansle cours normal de leur activité commercide, aucun dément de preuve ne montre
que les gppelants sont tenus d éablir qu'ils ont verse les redevances avant que la vente pour exportation soit
passte, le Tribunal est convaincu que larédité commercide en ce qui atrait aux marchandises en cause est
gue la vente desdites marchandises pour exportation au Canada n’ aurait pas lieu s les redevances n' &aient
plus payées. Polo Sourcing, I'agent de Modes, devait ingpecter la marchandise avant que les fabricants
puissent encaisser les lettres de crédit et expédier la marchandise au Canada. Polo Sourcing était, a ce
moment, une filiale de Polo US. Bien que Polo Sourcing ait agi atitre d’ agent de Modes en ce qui atrait aux
transactions courantes quotidiennes, Polo Sourcing ne I’aurait pas nécessarement fait S les accords de
cours de fabrication avaient éé assujetties & | option de reprise de possession par e donneur de licence™.
Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal est d avis que les redevances versées par les gppeants aux
termes de |’ accord de licence Chaps et de |’ accord de licence Polo sont versées en tant que condition de la
vente de vé&tements en cause pour exportation au Canada et donc correctement gjoutées aul prix payé ou a
payer pour lesdits vétements.

Pour statuer sur la deuxiéme question, a savoir, S les montants verses aux termes de |’accord de
design Polo et de I'accord de design Chaps sont passibles de draits, le Tribunal doit déterminer les points
uivants : 1) S ces montants sont des paiements afférents a des travaux de design; 2) 9 ces montants sont
payés pour des biens et services fournis directement ou indirectement par les gppdants et utilises lors de la
production et de la vente pour exportation des marchandises importées; 3) S les travaux de design sont
exécutés ailleurs qu’ au Canada et nécessaires pour |a production des marchandises importées.

Dans |’ examen qui consste a savoir S les montants sont des paiements afférents a des travaux de
design, le Tribuna fait observer qu'il aconclu, dans |’ affaire Capital Garments Co. Inc. c. Le sous-ministre
du Revenu national®’, que le mot « design » (« design ») pettt &re interprété comme signifiant : «an outline,
sketch, or plan, as of the form and structure of a work of art, an edifice, or a machine to be executed or
constructed » (« un tracé, un croquis ou un plan, par exemple de la forme ou de la Sructure d’ une cauvre
d art, d’ un batiment ou d’ une machine & exécuter oll & construire »)*. Le mot « plan » (« plan ») aaors é&é
défini comme sgnifiant « a formulated and esp. detailed method by which a thing is to be done; a design or
scheme » (« une méthode @aborée et particulierement détaillée selon laguelle une chose doit ére faite; un
design ou un projet »)*.

Les éléments de preuve dont dispose le Tribund indiquent que ce que les gppelants ont recu de
M. Lauren aux termes des accords de design sont de «grands themes de design et concepts», des
descriptions écrites, des photographies, des cartons de dessins et des éventails de couleurs, qui donnent des
renseignements plus détaillés au sujet du style, des couleurs et des tissus des articles compris dans un groupe
d articles de mode, ains que des spécifications, S dles sont disponibles, des échantillons de tissus et des
renseignements sur I’ usine detissage. Le Tribund est d avis que les marchandises et services susmentionnés
condtituent des « travaux de design » au sens ordinaire de cette expression. Bien que le Tribund reconnaisse

46. Paragraphe 10.2 de |’ accord de licence Chaps et de I’ accord de licence Polo et paragraphe 11.2 de
I"accord de sous-licence,

47. Tribunal canadien du commerce extérieur, appe n° AP-96-002, le 3 juin 1997.

48. Ibid. alap. 7.

49. Ibid. aux pp. 7-8
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que plusieurs designs classiques sont produits année gpres année avec peu ou pas de modifications, les
ééments de preuve indiquent que, méme aors, certaines caractéristiques, comme la couleur, changent.

Les déments de preuve convainquent le Tribuna que les gppelants ont fourni aux fabricants, soit
directement soit par |’entremise de leur agent, les déails de design regus de M. Lauren. Le Tribund et
d'avis que, sans ces détails de design, les fabricants n'auraient pas pu produire les vétements « Ralph
Lauren » pour lasaison visée. Le Tribund est convaincu, alalumiére des dispositions des accords de design
et des déclarations des témoins, que ce qui est fourni aLx termes des accords de design €, par la suite, aux
fabricants a I'éranger par les appelants peut ére qudifié de marchandises et services utilisés lors de la
production et de la vente des vétements importés en cause.

Quant a savair S les travaux de design sont nécessaires pour la production, le Tribund et d avis
gue, sans les marchandises et services susmentionnés, les gppdants pourraient faire fabriquer les
marchandises uniquement en attendant qu'une piece de vétement particuliere devienne publiquement
disponible et puisse ére envoyée a un fabricant afin d'y ére copiée. Tout en éant conscient que les
fabricants ont besoin d autre matériel, comme des patrons et du tissy, lafabrication d' un article de vé&tement
comporte plusieurs étapes et le Tribund n'interprete pas |’ expression « nécessaires pour la production » de
fagon tellement redtrictive qu' dle se limite uniquement a la fabrication directe comme telle du v&ement en
usine. De plus, les accords de sous-icence décrivent les concepts de design comme éant ceux « qui seront
utilisés dans la fabrication des produits sous licence™ » [traduction].

En ce qui atrait au dernier point, ou derniére condition, a savoir, que les travaux de design doivent
étre exécutés a I'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées, le
Tribund est d’ avis que cette condition est satisfaite. Les travaux sont manifestement executés par M. Lauren
ou R.L. Design Studio aux Etats-Unis.

Le Tribund conclut donc que les droits payés par les gppdants & M. Lauren ou a R.L. Design
Studio aux termes a la fois de I’ accord de design Polo et de |’ accord de design Chaps sont des paiements
afférents aux travalix de design passibles de droits aux termes de ladivision 48(5)a)(iii)(D) delaLoi.

La troiseme e derniére question sur laquelle le Tribund doit Satuer est celle de savoir S les
redevances payées par 131384 Canada Inc. aux termes de I’ accord de sous-licence passé avec Modes sont
passibles de droits. Le Tribuna conclut que, bien que les paiements en cause puissent ére consdéerés
comme éant « reatifs» aux vétements importés en ce qu'ils sont calculés d' aprés les ventes nettes des
vétements importés, le Tribuna ne peut admettre que lesdits paiements sont versss, directement ou
indirectement, en tant que condition de la vente pour exportation. En premier lieu, I’ accord de sous-licence
prévoit que 131384 Canada Inc., une société canadienne, doit verser des redevances a Modes, dle auss une
société canadienne ayant les mémes propriéaires, la méme direction et le méme personnd que 131384
Canada Inc. La société 131384 Canada Inc. n’ assume donc aucune responsabilité a I’ endroit du versement
des redevances a Polo US aux termes de I accord de licence Chaps ni al’ endroit du versement des droits de
design a M. Lauren aux termes de I'accord de design Chaps. Modes continue d' ére responsable du
versement des redevances et des droits de design. Le versement du paiement a Modes par 131384 Canada
Inc. narien a voir avec la condition touchant la vente pour exportation au Canada. Ladite condition est
satisfaite par Modes lorsque cette derniére verse les redevances et les droits de design a Polo US et non
lorsque 131384 Canada Inc., g dle le fait, et qu'ele le fasse ou non, verse les redevances et les droits

50. Paragraphe 1.1 de |’ accord de sous-licence.
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dedesign a Modes. De plus, bien que 131384 Canada Inc. e Modes soient incorporées en tant que
deux sociétés digtinctes, dles ne sont véritablement qu’ une seule e méme entité.

Par conséquent, les appels sont admis en partie.
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