.NQ du greffe: T-882-74
ENTRE
MOTEL 6, INC.
‘Demanderesse
et

NO. 6 MOTEL LIMITED et
JOHN VAN EDMOND BEACHCROFT HAWTHORNE

Défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ADDY

OBSERVATIONS GENERALES

La demanderesse, constituée en 1968 sous le régime
des lois de 1'Etat de Delaware, aux Etats-Unis, éxploite, dans
presqué tous les ftats de ce pays, sous le nom de "Motel 6",
une chaine de quelque 300 motels surtout concentréé dans la
partie occidentale du pays. Beaucoup de ses clients sont.des
automobilistes canadiens. Elle n'exploite aucun motel au

- Canada.

Elle est, par cession régulierement intervenue en
1969, propriétaire d'une marque de service américaine
constituée dﬁ nom de "Motel 6" et d'un symbole social qui revét
a peu pres la forme d'un tréefle a quatre feuilles, le terme
"Motel" et un chiffre "6" en plus gros étant tous deux placés
au centre de la feuille de tr2fle (voir annexe "A" pour

illustration). Cette marque, en liaison avec des services de

. motel, a été enregistrée aux Btats-Unis le 17 janvier 1967,




sous le numéro 822,563, sur la base d'un emploi datant du

1er juillet 1961.

La demanderesse prétend &galement que le symbole
social figurant & l'énnexe A est une oeuvre artistique, qu'elle
est maintenant titulaire d'un droit d'auteur valide sur cette
oceuvre et que les droits dé&coulant de ce droit d'auteur
s'@tendent et existent au Canada en vertu de l'article 4 de la

Loi sur le droit d'auteurl et d'un avis publié dans la Gazette

 du Canada?, lequel énonce que les Etats-Unis doivent &tre

traités comme s'ils &taient un pays tombant sous l'application

de la Loi sur le droit d'auteur. L'effet juridique de cette

derniére disposition n'a pas &té contest®d 3 1l'instruction par

la défenderesse.

La défenderesse est une socié&té de

Colombie-Britannique. Le 4 février 1972, elle a demandd

l'enregisﬁrement d'une marque de commmerce constitude d'ﬁn.
symbole social, en liaison avec des services de motel. Le

23 aolit 1974, l'enregistrement a &t& fait sous le numdro
201,351, Cette demande reposait sur un emploi proposé&. Cette
marque est formée d'un grand cercle avec, au centre, le terme
"Motel" et lebchiffre "6" en plus gros (voir annexe "A" pour
illﬁstration). Elle a des intéréts dans trois motels exploités
au Canada sous cette marque. Plus précisément, elle est
propriétaire unigque d'un de ces motels et propriétaire»pour
moitié d'un autre. Le troisilme est éxploité en vertu d'une
concession consentie par la défenderesse. Elle avait
auparavant fait une concession de Motel 6 5 deux autres motels

dont 1'un se trouve & Hope, et l'autre & Summerland, en

1 s.r.c. 1970, chapitre C-30

2 Volume 57, n°® 26 daté& du 29 décembre 1923, 3 la page 2157




Colombie-Britannique, et avait signé un accord avec un autre
exploitant de motel de Cambridge, au nord de Victoiia; Cef
acqord prévoyait, entre autres, l'emploi par ce dernlér.de La
marque et du nom, sous résérve de certaines dispositions et
conditions. Les trois motels dans»lesquels la société
défendéresse a une participation, ainsi que ceiui de Hope,
emploient depuis quelques années le syhbole et ia marque
faisant l'objet de l'enregistrement n® 201,35l. Les motels de
Summerland et de Cambridge les ont également:em§loyés, mais ne

les emploient plus.

La demanderesse prétend que sa marque et son nom
commprc1al ont &té largement employ@s aux Btats-Unis par
elle—meﬂe et son auteur, en llalson avec deo sorv1pes de notel

qu'ils sont devenus bien connus au Canada par des annonces dans

des publications distribuées ici parmi les marchands et usagers

éventuels de ses services de motel et que dé€s avant novembre
1968, ce nom et cette marque ont été largement et constamment
employ&s en liaison avec des réservations dans ses motels

faites par des clients et des agents de voyage.

En aolt 1970, le dé&fendeur Hawthorne a obtenu
l'enregistrement, sous le numéro 170,826, d'une autre marqué de

commerce constituée de 1l'expression Motel 6 et d'un dessin

_ hexagonal. Cette ﬁarque a été, par la suite, cé&dée 3 la

société défenderesse. Toutefois, immédiatement‘avant
l'instruction, la société déﬁenderesse a déposé une confession
de jugement portant abandon de cette marque., Le défendeur
Hawthorne et la demanderesse 1'ont accepté. Par la suite, et
en raison d'un désistement de l'action intent&e contre le
défendeur Hawthorne (sous réserve de certaines conditions quant
aux dépens et 3§ l'acquiescehent par lui a la teneur de

1'injonction qui pourra &tre rendue contre la sociéta




défenderesse), la radiation de cette marque du registre sera
ordonnée. Il ne sera plus guestion ni de cette marque, ni de
quelque revendication contre le défendeur Hawthorne et la

société défenderesse sera ci-aprés appelée la défenderesse.

A l'instruction, la demanderesse s'est bornde 3
demander, a titre de redressement, des dommnages-intéréts et a

abandonné toute demande de reddition de compte.

DES REVEHNDICATIONS

Les revendications restant & juger pourraient se

résumer comme suit:

1. Une ordonnance de radiation de 1'inscription, dans le
registre des marques de commerce, de la marque de commerce

nunéro 201,351 de la défenderesse;

2, Une déclaration que la demanderesse est titulaire é'un
droit d'auteur sur l'oeuvre artistique constitude de son
symbole social et du nom HMotel 6, selon 1'illustration
figurant & 1'annexe "A", et que la d&fenderesse a‘violé cé

erit.

3. Une injonction:
a) portant interdiction de toute nouvelle violation de
droit d'auteur par reproduction de son sympbole social

et de sa marque;

b) portant interdiction de tout nouvel emploi de la
marque ou du nom social en liaison avec des services
de nmotel;

c) interdisant 3 la défenderesse d'appeler l'attention

du public sur ses services ou son entreprise de




maniére 3 causer ou & vraisemblablenent causer de la
confusion au Canada entre ses services ou son
entreprise et ceux de la demanderesse, en

contravention de l'article 7 d) de la Loi sur les

.marques de commerce3,

4. L'ordre habituel de remise de toutes enseignes,'brochures,

étiquettes et de tous autres objets incriminés.

5. Des dommages—int&réts pour la prétendue tromperie sur les
‘marchandises én contravention de l'article 7 b) de la Loi

sur les marques de commerce.

La défenderesse rejette toutes lesvrevendicatidns de
la demanderesse, sollicite un jugement déclaratoire‘
reconnaissant que celle-ci n'a aucun droit d'auteur survsa
marque et_conteste la éompétencé de.la présente Cour pour
entendre toute demande fond&e sur l‘article 7 b) de la Loi sur

les marques de commerce, puisque ce dernier est ultra vires du

Parlement du Canada.

DU DROIT D'AUTEUR

Je me pencherai tout d'abord sur la prétendue

violation des droits d'auteur.

Le nom "Motel 6" fut employé pohr la premiére fois
par une association ou entreprise 3 risques partagés formde de
deux sociétés pfivées californiennes: Todric Inc. et Maranco
Motels Inc;, toutes deux constitues en 1961. L'entreprise
était exploitée sous le nom de Motel 6 of California. Elle a

été constituée le 1€r janvier 1964.

3 s.Rr.C. 1970, chapitre T-10




‘Avant la création de cette entreprise a fisques
partagés, un certain Richard . Barnes, alors qu'il travaillait
pour un certain Paul A. Greene de Californie, faisant le
commerce sous le nom commercial de "Paul A. Greene'Company",
congut le symbole social comportant le nom de "Motel 6".
Barnes avait regu de Greene l'ordre deAéoncevoir un dessin
constitué de l'expression "Motel 6" aux fins d'emploi en
liaison avec l'enﬁreprise de motel que ce dernier voulait
mettre sur pied sous le nom de "Motel 6 of California”. Il
n'existe aucune preuve de cession par Barnes 3 Green du droit
d'auteur; rien ne prouve non plus qu'il y ait eu, envl964 ou
plus tard, cession ultérieure par Greene 3 1'entreprise 3

risques partagés "Motel 6 of California".

En 1968, la société demanderesse, constitude la méne
année, absorba dix socidtés californiennes, dont les deux
sociétés privées formant 1l'entreprise "Motel 6 of California",

acquérant ainsi tous leurs actifs.

Le dessin congu par Barnes fut conservé et fut

‘intégré au symbole social utilisé en liaison avec le premier
"Motel 6, qui ouvrit ses portes en Californie en 1962. 1I1 a

‘depuis lors toujours &t& utilisé aux Btats-Unis par tous les

motels exploités par Motel 6 of California et son successedr,
la société demanderesse. Il n'a pas &té employ@ uniquement sur
des enseignes de motel, mais aussi sur une variétd de matériel
et d'articles tels que cartes—guides, emballageé de savon,
cartons d'allumettes, cartes, formulaires de réservation et
diverses publicités. Le symbole social lui-méme faisait
l'objet de larsusmentionnée marque de commercé anéricaine

no® 822,563, enregistrée en 1967, qui fut cédée en 1968 3 la

demanderesse par Motel 6 of California.




La défenderesse conteste le droit d la demanderesse

d'invoquer le droit d'auteur. Voici les dispositions

pertinentes de la Loi sur le droit d'auteur:

20. (3) Dans toute action pour violation
du droit d'auteur sur une oeuvre, si le
défendeur conteste l'existence du droit
d'auteur ou la qualité du demandeur,

a) 1l'oeuvre est, Jusqu'a preuve
contraire, présumée &tre une oeuvre
protégée par un droit d'auteur; et

b) 1'auteur de 1'oeuvre est, jusqu'é
preuve contraire, présumé étre le
titulaire du droit d'auteur;

et dans toute contestation de cette nature,
S1 aucune concession du droit d'auteur ou
d'un intérét dans le droit d'auteur par
cession ou par licence n'a &té enregistrée -
sous l'autorité de la présente loi,

¢) sl un nom paraissant &tre celui de
l'auteur de 1l'oceuvre y est imprimé& ou
autrement indiqué, en la maniére
habituelle, la personne dont le nom est
ainsi imprimé& ou indiqué est, jusqu'a
preuve contraire, présumée étre 1'auteur
de l'oeuvre; et

d) si aucun nom n'est imprimd ou
indiqué de cette fagon, ou si le nom
ainsi imprimé& ou indiqué n'est pas le
véritable nom de 1'auteur ou le nom sous
lequel il est gé&néralement connu, et si
un nom paraissant étre celui de
1'éditeur ou du propridtaire de 1'oeuvre
y est imprim@& ou autrement indiqué de la
maniére habituelle, la personne dont le
nom est ainsi imprimé ou indiqué est,
Jusqu'd preuve contraire, présumée B&tre
le titulaire du droit d'auteur sur
l'oeuvre, aux fins de procé&dures
relatives & la violation du droit
d'auteur sur cette oeuvre.

12. (1) Sous réserve de la présente loi,
l'auteur d'une oeuvre est le prenmier
titulaire du droit d'auteur sur cette
oeuvre. :

(3) Lorsque l'auteur est employé par
une autre personne en vertu d'un contrat de
louage de service ou d'apprentissage, et
que l'oeuvre est exé&cutée dans 1'exercice
de cet emploi, 1l'employeur est, 3 moins de
stipulation contraire, 1le premier titulaire
du droit d'auteur; mais lorsque 1'oeuvre
est un article ou une autre contribution, 3§
un journal, 3 une revue ou i un périodique




du méme genre, 1l'auteur, en 1l'absence de

convention contraire, est censéd posséder le

droit d'interdire la publication de cette

“oeuvre ailleurs que dans un journal, une

revue ou un périodique semblable.

Le nom de la demanderesse n'ayant pas été imprimé ou
autrement indiqué sur l'oeuvre pour paralitre étre celui de son
proprigtaire, j'estime qu'elle ne saurait se prévaloir de la
présomption de propriété prévue i l'article 20(3)d)
susmentionné. Bien que l'expression "Motel ©o" fasse partie de
la marque, aucun nom de personne paraissant étre soit celui du
titulaire soit celui du propriétaire ne figure sur la marque.
Force est d'examiner la preuve pour voir qui &tait le premier

titulaire et déterminer s'il existe une chalne de mutations

allant du premier titulaire 3 la demanderesse.

Puisqu'en 1961 l'auteur Barnes &tait au service de
Greene, que c'est dans l'exercice de ses fonctions et sur la
demande expresse de Greene que le dessin a &té& congu et qu'il
n'existe aucune preuve contraire, il semble &vident que
1'employeur Greene doit, en application du paragraphe 12(3),
8tre considéré comme le premier titulaire du droit d'auteur:
la présomption de l'article 20(3)Db) sﬁivant laquelle 1l'auteur
de 1'oeuvre est le titulaire -du droit d'auteur a clairement &té
repoussée, puisque la preuve contraire a &té& pleinement

rapportée.

Il convient ensuite de déterminer si Greene a cédé au
Motel 6 of California un droit quelconque sur le dessin.
L'expression "Motel 6" a &té utilisde pour la premiéfe'fqis par
Geene et un certain William W. Becker. 1Ils avaient estimé
qu'il y avait un besoin de chambres de motel de qualité,
simples mais sans surprise, 3 un bas prix de $6 par. nuit, d'ol
le nom de "Motel 6". Le premier ensemble de motels fut ouvert

en 1962 & Santa Barbara. 1Ils avaient constitud les deux




sociétés privées susmentionnées en 1961 et, en 1964, engagé ces
dernidres dans l'entreprise a risques partagés connue sous le
nom de "Motel 6 of California", qui prit en charge tous les
motels exploités & 1'époque sous le nom de "Motel 6". Motel 6
of California continua d'@tre 1'utilisatrice exclusive du
dessin et de la marque jusqu'a 1'absorption des deux sociétés
considérées et devleur'entreprise'é risques partagés par la
demanderesse en 1968, date a laquelle tous les actifs ont été
cédés & la demanderesse. De ces faits, on pourrait tirer»au'
moins trois conclusions: en 1964, Greene a ou bien
formellement cédé son droit sur le dessin a 1'entreprise a
risques partagés ou bien simplement permis & cette derniére de
faire usage et de tirer profit du dessin sans se donner la
peine de rédiger un acte formel de cession, présumant peut-&tre
que cela n'était pas nécessaire, ou bien négligé ou oublié de
céder ce droit. Il n'existe aucune preuve qu'un quelcongue

acte de cession ait jamais été passé.

Du simple fait que Greéne ait eu des intéréts
personnels dans les sociétés formant l'entrepriSe'é risques.
partagés, je ne saurais conclure, comme le souhaite 1'avocat de
la demanderesse, qu'il y a eu cession formelle de Greene soit a
1l'entreprise a risques partagés Motel 6 of California soit a
1'une ou & 1l'autre des sociétés formant cette dernidre ou & ces
deux sociétés a la fois. De fait, il y aurait beéucoup plus de
chances pour qu'une cession soit intervenue si Greene avait
traité a distance avec l'entreprise & risques partagés et

n'avait eu aucun intérét dans les sociétés formant celle-ci.

L'article 12(4) de la Loi sur le droit d'auteur est

ainsi rédigé:

12. (4) Le titulaire du droit d'auteur sur
une oeuvre peut céder ce droit, en totalité
ou en partie, d'une maniére générale, ou




avec des restrictions territoriales,. pour
la durée complste Ou partielle de 1lga
protection; il peut &galement concéder,
bar une licence, un intérét quelconque dans
ce droit, mais la Cession ou la concession
n'est valablie que si elle est rédigée par
€crit et signée par le titulaire du droit
Ui en fait 1'objet, ou Par son agent
diment autorisa. -
(C'est moi qui souligne,)

~J'admets avec l'avocat de 1a demanderesse gue
1'article 12(4) est une condition de fond et non une ré&gle de
preu§e. Par conséquent, 1'acte de cession lui-méme n'a pas
nécessairement 3 étre produit si 1a preuve établit son
existence et sa conformité avec ce paragraphe, Toutefois, 1a
preuve eét loin d'établir par prépondérance de probabilités
1'existence d'une cession &crite, encore moing d'une cession
signée par Greene Ou son agent, ou d'édtablir qul a bien pu’étré
le cessionnaire. Elle a simplement Etabli 1a possibilité des
trois conclusions tout aussi logiques les unes que les autreé
que j{ai mentionnées, La preuve qui donne lieu simplemént a ce
type de suppositions Ssans pencher pour l'ekistence réelle d'une
cession conforme 3 la loi ne satisfait pPas aux exigences du

paragraphe 12(4).

Si la demanderesse avait établi 1la Propriétéd telle
qu'elle a &ta revendiquée, je n'aurais Pas hésité 3 statuer que
l'oeuvre &tait susceptible de protection Sous le ré&gime de la

Loi sur le droit d'auteur: gsa revendication n'est en aucune

fagon dénuée d'objet, comme 1'a prétepdu la défenderesse.

Cette derniére n'a pas réussi 3 repousser.la présomption de
1'article 20(3)a). J'aurais &galement conclu que le plagiat de
Cette marque de 1la part de la défenderesse, quoiqu'il ne s'égit
point d'une Copie exacte, comportait une ressemblance
suffisante pour constituer une contrefagon.‘ Le simp;é fait que
le dessin constitus d'une feuille de tréfle ait 8té &vita et
remplacé par un cercle n'eﬁt pas &t& suffisant pour empécher de

conclure 3 la contrefagon. Il y a une étroite ressemblance,
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Cela constitue une pré&somption de plagiat contre laquelle
aucune preuve de création indépendante n'a &té rapportée (voir

King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.4,

décision suivie dans l'affaire Collins et al. c. rRosenthal et

al.5)y,

- La demanderesse n'ayant toutefois pas réussi 3
eétablir qu'elle aurait quelque droit sur cette oeuvre en vertu
d'un cession valide, sa prétention selon laquelle il y aurait

eu violation du droit d'auteur doit étre rejetée.

DE LA VALIDITE DE LA MARQUE DE LA DEFENDERESSE

Généralités:

La demanderesse conteste sur trols points la validité
de l'enregistrement par la défenderesse de la marque de

commerce n© 201,351:

1. Un prétendu emploi antérieur, au Canada, par la

demanderesse de ses propres marque et nom commercial;

2. Le nom commercial et la marque de la demanderesse

auraient &té& antérieurement révélés au Canada;

3. Le caractére non distinctif, en se fondant sur la
preuve habituelle en la matiére et, en outre, sur le
prétendu octroi non enregistré d'une licence de la

marque a des tiers.

Un autre grief, suivant lequel un faux affidavit aurait &té
présenté au Bureau des marques de commerce en vue de

l'enregistrement, a &té& abandonn® & 1'instruction.

4 [1941] 2 All E.R. 403 (H.L.) 3 la page 414

5 (1974) 14 C.P.R. (2d) 143 3 la page 147




Les dispositions légales suivantes sont
particuliérement pertinentes 3 la question de la validitd du
-brevet de la défenderesse pour. ce (qui est des susdits motifs

et 2, savoir les articles 4(2), 16(3) et 5'de la Loi sur les

marques de commerce, qui sont ainsi rédigés:

4. (2) VUne marque de commerce est censde
employ@e en liaison avec des services si
elle est employ@e ou montrée dans
1'ex&cution ou 1'annonce de ces services.

16. (3) Tout requérant qui a produit une
demande selon l'article 29 en vue de
1'enregistrement d'une marque de commerce
projetée et enregistrable, a droit, sous
réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir
l'enregistrement 3 1'&gard des marchandises
ou services spécifids dans la demande, 3
moins que, 3 la date de production de la
demande, cette marque ne créit de la
confusion avec

a) une marque de commerce
antérieurement employ&e ou révélée au
Canada par une autre personne;

b) une marque de commerce 3§ 1'é&gard de
laquelle une demande d'enregistrement a
&té antérieurement produite au Canada
par une autre personne; ou

C) un nom commercial antérieurement
employé au Canada par une autre
personne,

5. Une personne est réputée faire
connaitre une marque de commerce au Canada,
seulement si elle 1'emploie dans un pays de
1'Union, autre que le Canada, en liaison
avec des marchandises ou services, et si

a) ces marchandises sont distribuées en
liaison avec ladite marque au Canada, ou

b) ces marchandises ou services sont
annoncés en liaison avec ladite marque
dans

(i) toute publication imprimée et
‘mise en circulation au Canada dans la
pratique ordinaire du commerce parmi
les marchands ou usagers éventuels de
ces marchandises ou services, ou

(ii) des émissions de radio, au sens

de la Loi sur la radio, ordinairement

captées aa Canada par des marchands ou
usagers éventuels de ces narchandises

ou services, :

et si la marque est bien connue au Canada
par suite de cette distribution ou annonce,




De la révélation antérieure:

L'enregistrement d'une marque de commerce découlant
d'une demande en vue d'un emploi projeté n'est pas valide si, a
la date du dépdt de cette.demande, Ccette marque crée de la
confusion avec une autre qui avai£ €té antérieurement employée
ou révélée au Canada. Les concepts d'emploi et de révélation
dans ce-contexte sont assujettis i certaineé restrictions

légales précises.

Une personne est réputée faire connaitré une'marque-
de commerce américaine au Canada si elle 1'enploie aux
Etéts—Unis en liaison avec des services, si cés services sont
annoncéé dans toute publication imprimée et mise en circulation
au Canada dans la pratique ordinaire du commerce oh dans des A
énissions de radio, et si la margue est bien connue aquanada
par suite de cette distribution ou annonce. Il s'ensuit
nécessairement que seule la notoriété acquise par suite de
l'annonce prévue 3 l'article 5 peut étre prise en compte et
qu'il doit résulter de cette notoriété que la marque est "bienv

connue” au Canada.

Aucun recours a des émissions de radio n'a‘été
prouvé. Les seules publications imprimées contenant de
l'annonce sont certaines brochures d'indicatiOns avec carte
donnant des renseignements tels que les adresses et les numéros
de téléphbne des motels. Celles—éi étaient envo&ées & certains
bureaux locaux du DAA et du BCAA et & un nombre limité
d'agencés de voyage, en réponse i des demandes de brochureé de
ces associations et agences. Ces requétes découlaient des
demandes de‘renseignements d'automobilistes canadiens qui,
ayant voyagé aux Etats-Unis ou entendu parler par leurs amis de
l'existence des Motels 6 aux Btats-Unis, se renseignaient sur

leur situation, leurs prix, les manidres de réserver, etc.




Dans certains cas, 1'agence ne conservait qu'un exemplaire de

la brochure pour fins de renseignenents.,

Il a &té établi que vers la fin des.années 6U, les
motels de la demanderesse &taient devenus bien connus en
Colombie-Britannique grice au nbmbre d'automobilistes canadiens
de l'ouest qui, voyageant aux Etats-Unis avec des ressources
limitées, logeaient dans ses motels. Cette notoriété s'est,
semble~t-il, maintenue jusqu'd la date du procés. Mais c'est
en raison de la fréquentation par des automobilistes canadiens
des motels de la demanderesse aux Etats—Unis, du bouche 3§
oreille et des recommandations de certaines agences et
associations au Canada que les motels de la demanderesse sont
devenus connus, et non en raison de la disﬁribution des
brochures. De plus, la demanderesse n'a pas encouragé
activement la distribution de ces brochures et n'a pris aucune
mesure 3 ce sujet en ce quil concernait les clients canadiens,
mais a simplement répondu i des»demandes d'agences ou de

particuliers..

Le fait pour une marque de devenir "bien connue au
Canada" par voie orale, en raison de sa notoriété et de son
emploi aux Btats-Unis, ne suffit Pas pour rencontrer les

exigences de l'article 5 de la Loi sur les marques de

commerce. La condition imposée par cet article que la marque
SOit bien connue par suite de "cette distributidn ou annonce"
est essentielle et constitue une queétion de fond et non de
preuve, comme l'a dit mon coll&ge le juge Marceau dans

1'affaire Valle's Steak House c. Tessier et al.6,  par

cons&quent, ce moyen invoqué par la demanderesse doit étre

repoussé,

® 49 c.p.r. (24d) 218 3 1a page 225




De l'emploi antérieur:

Comme dans le cas de la révélation, pour déterminer,
si la marque.de la demanderesse a été antérieurement employde,’
la date avant laquelle cet emploi doit étre pris en compte est
celle du dépdt de la demande d'enregistrement de 1la harque de
commerce en iitige, soit en l'espéce le 4 février 1972 (voir
article 16(3) supra), et non quelque autre date antérieure

comme l'a prétendu la défenderesse.

La preuve étéblit que cette marque n'a jamais été
employée au Canada en 1iaisop avec des services de métel a
proprement parler. Elle a toutefois été employée en liaison
avec des réservations de motel. Elle n'a jamais été employéé
au Canada par la demanderesse, qui n'avait au Canada aucun
agent ou établissement‘ni aucun service de réservation. En
fait, elle n'avait aucun service central de réservation aux
Etats—Unis.‘ A partir de n'importe quel endroit du Canada, on
pouvait téléphoner ou écrire a tout Motel 6 pour y réserver une
chambre. La chambre était alors réservée jusqu'a 18 h le jour
indiqué. Si 1'intéressé n'arrivait pas avant cette heure, la
réservation pouvait étre annulée, & moins que le prix n'ait été
payé d'avance. Si la chambre était retenue par lettre, ou
~encore par téléphone et que le temps le permit, une carte de
confirmation portant la margue et 1l'embleme Motel 6, ainsi que
les détails de 1la réservaﬁion, était envoyée & 1'éventuel
client canadien. Tout cheéque envoyé devait étre stipulé

- payable a Motel 6.

Dans le cas d'au moins deux associétions
d'automobilistes, un appel téléphonique était fait par
1'association lorsqu'un de ses membres le lui demandait.
Aucune commission n'était payée par la demanderesse pour les

clients envoyés a ses motels.




La correqundance ou la communication téléphonique
avec les clients, les clients &ventuels ou leurs agents au
Canada, déns le seul dessein de recevoir et de confirmer des
réservations de chambres de motel aux Etats=Unis ne éonstituént
pas un emploi de cette marque au Caﬁada en liaison avec des
services de motel. Et & plus forte raison lorsque 1'initiative
du contact n'était pas prise par la personne ou 1l'entreprise
fournissant les services dé motel. Dans devtels cas, 1l doit y
avoir 3 tout le moins quelque installation commerciale au

Canada (voir Porter v. Don The Beachcomber’/ et aussi

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.8),

La demanderesse ne saurait, par conséquent, obtenir gain de

cause sur ce point.

De 1'absence de caractére distinctif:

Les dispositions relatives 3 la question du caractére

distinctif sont les suivantes (Loi sur les marques de

commerce ):

2. Dans la présente loi

"distinctive", par rapport 3 une nardque de
commerce, désigne une marque de commerce
qui distingue véritablement les
marchandises ou services en liaison avec
lesquels elle est enployée par son
propriétaire, des marchandises ou services
d'autres propriétaires, ou qui .est adaptée
a les distinguer ainsi;

18. (1) L'enregistrement d'une marque de
commerce est invalide si

b) la marque de commerce n'est pas
distinctive & 1'@poque ol sont entamées
les procédures contestant la validité de

1'enregistrement; ou

7 48 Cc.P.R. 280

8 16 c.p.r. (2d) 97 & 1a page 109




L'enregistrement d'une marﬁue de Qommerce'est
invalide si la marque n'est pas distinctive & 1'@pogque ol sont
gntamées les procédures contestant la validité de
l'enregistrement. En l'espdce, ce serait le 2 novembre.i979.
La définiﬁion de "distinctive" se trouve & l'article 2
Précité. Une marque de commerce ne peut distinguef ni étre
prbpre a distinguer les services d'une personne si une autré
personne a employé cétte marque dans un pays étranger et ue
celle-ci soit devenue cdnnue au Canada comme la marque de cette
personne en liaison avec des services similaires. Quant 3 la
question de 1'absence de caractdre distinctif d'une marque,
bien qu'il doive étre &tabli que la.marque rivale ou adverse
est connue au moins juéqu‘é un certain point, il n'est pas
nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a &té
révélée uniquement par les moyens limités prévus 3 l'article 5
cité plus haut. Il suffit d'établir que 1l'autre margue est
devenue suffisammeht connue pouf annuler le caractére
distinctif de ia marque attaquée.’ Le juge Thurlow, qui rendait

le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Andres

Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery9, dit ceci & la page 130:

{(TRADUCTION)

La question & trancher est donc de
savoir si la marque SPAIADA &tait, &
1'époque considérée, propre 3 distinguer le
vin de 1'intimé&e de celui des autres, et
comme cette margue semble avoir un
caractére distinctif inhérent, la question,
telle que je la congois, est alors de
savoir si la preuve a &tabli que cette
marque fondamentalement distinctive n'est
pas propre a distinguer le vin de
l'intimée. L'argument avancg 3 1'appui de
la thdse voulant que cette marque ne soit
pas adaptée d distinguer le vin de
1'intimée est que cette marque est dé&ja
connue comme celle de l'appelante en
liaison avec des marchandises semblables.
Mais a ce sujet il n'est pas, a mon avis,
nécessaire que la preuve établisse
suffisamment que cette marque est bien
connue ou a été révélée au Canada au sens
de l'article 5 ou par les mé&thodes y
prévues. Cette preuve, combinde avec un

9 25 C.P.R. (24) 126
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emploi aux Etats-Unis, suffirait & donner 3.
1'appelante droit & l'enregistrement et 3
un nonopole d'emploi de cette margue. Mais
ce n'est pas ce qui est en jeu dans cette
procédure. En 1'espéce, 1'intimée cherche
a monopoliser 1'emploi de cette marque et
le litige porte sur son droit de le faire,
lequel dépend non pas de la question de
savoir si quelqu'un d'autre a droit de
monopoliser cette margque, mais simplement
de la question de savoir si celle-c1 est
adaptée 3 distinguer le produit de
l'intimée sur le marcha. Manifestement
elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y
avait déja six ou sept marchands de wvin
1'employant sur leurs étiquettes et, pour
la méme raison, elle ne serait pas adaptée
d distinguer le produit de 1'intimée si
elle &tait d&ja connue du fait de son
emplol par un autre commergant en liaison
avec le méme genre de produit. (C'est moi
qui souligne)

Il a &galement cité& et confirmd la décision

Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.10 Voir aussi {loore

Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resourses Inc. !l

Le moyen tir& du caractére non distinctif n'est pas
1imité & 1'exdcution réelle des services au Canada comme le cas
d'une revendication en emploi antérieur sous le régime de
l'article 4, Il‘peut étre aussi fondé sur la preuve d'une
connaissance ou notoriété de la marqué rivale acquise par le
bouche 3 oreille et sur la preuve d'une no£oriété et d'une
renommée obtenue par voie d'articles de journaux ou de
rnagazine plutdt qué par de la publicité. Peuvent étre pris.en
éompte tous les.éléments de preuve tendant 3 &tablir le

caractére non distinctif.

Les motels de la demanderesse sont concentrds le long
des deux principales autoroutes nord-sud qu'utilisent les
Canadiens voyageant vers le sud 3 partir de la

Colombie-Britannique et de 1'Alberta, savoir 1'Interstate

10 [1924] R.C.E. 183, confirmse par [1925] 2 D.L.R. 844,
[1925] R.C.S. 37

1130 c.p.r. (2d) 40, 3 1a page 49



Highway nO 5 et la Coastal Highway n© 101. Des citoyens de

Colombie-Britannique fréqqentent depuis des années les motels
 deVla demanderesse et en ont parlé éAd'autres citoyebs dé leur
province. Beaucoup d'entre eux sont membres des associations
d'automobilistes canadienne et de Colombie-Britannigue et ont
demandé des renseignements par l'entremise des bureaux locaux
de ces Organismes; Des renseignements relatifs aux motels de
la demanderesse ont &té régulié;ement fournis par les
associations d'automobilistes et les agences de voyage servant\
ces derniers. Quelques-unes de ces agences et associations, en
raison des demandes de reﬁseignements regues, téléphonaient ou
écrivaient d la demanderesse pdur se procurer des brochures
d'indication avec carte afin de les mettre a la dispositioh de
'céux de leurs membres ou clients'qui se renseilgnaient sur des
.questions telles que l'emplacemént des motels de la

demanderesse, les prix, les modalités de réservation, etc.

Ces mofels étalent destinés aux familles et aﬁx
automobilistes qui désiraient avoir un logement de qﬁalité et
sﬁr,‘é un prix médeste. Depuis la fin des années 60, les
. motels de la demanderesse &taient trés‘pqpulaires auprés de
Cette partie des automobilistes canadiens. Il a &té établi

qu'en pleine saison, dans quelques-uns de ces motels, jusqu'a

50 % des clients sont des automobilistes canadiens.

Les réservations, fréquemment faites 3 partir du
‘Canada, par té&léphone ou par lettre, par des particuliers ou
par la BCAA, la DAA ou une agence de voyage pour le compte de
leurs nembres ou clients. Dans ces communications, le nom
commerciai était employé et dans la réponse de lMotel 6, on se
servait du nom et de la marque. . Les chéques étaient stipulés

payables a Motel 6.




Il a aussi été prouvé que.des résidents de
Colombie-Britannique ont &té trés sou&ent‘amenés a croire que
les motels de 1la défénderesse étaient ceux de la demanderesse.
I1 a méme &té& établi que des directeurs de bureaux
d'associations d;automobiliétes et que des ageﬁces de voyages
ont &té eux-mémes tfompés. I1 s'agit 14 d'une preuve -
importante, puisqu'on s'attendait 3 ce que des persohnes
oeuvrant dans le domaine du tourisme'autohobile, et ayant par
conséquent une connaissance et une expérience spéciales‘de ce
domaine, soient davantage conscientes des différences entre le
nom et la mérque,de la demanderesse et ceux de la défenderesse
et soient moins susceptibles de s'y laisser tromper que le
public en général. L'article 5 de la loi parle de "marchands
ou usage%s éventuels de ces marchandises ou sefvices"._ Je fais

miens les propos tenus par le juge Ruttan dans la décision Sund

et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.l2, citéde 3 la

page 228 du recueil:

{ TRADUCTION)

Le risque de tromperie s'apprécie non
pas par rapport au spécialiste, mais bien
par rapport au profane: Singer Mfg. Co.
v. Loog (1882), 8 App. Cas. 15, & la page
18, par lord Selborne L.C. Mais la preuve
sera beaucoup plus difficile 3 faire
lorsque méme le spécialiste s'est laissé
tromper. , :

La preuve a &galement &té rapportée,qu'un des
principaux dirigeanﬁs de la défenderesse était pleinement
conscient de l'existence de la marque et du symbole social de
motel de la demanderesse, puigu'en donnant des insttuctions a
la personne qui devait concevoir l'emblZme de la défenderesse,
il 1'a mise en garde contre l'emploi des m&mes couleurs que

celles utilis@es dans 1'embléme de la demanderesse.

Les articles sur les motels de la demanderesse ont

été publiés dans les périodiques suivants::

12 34 c.p.R. 225
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1. Saskétoon Star~Phoenix - 27 mai 1972

2. Winnipeg Free Press ‘ - 20 mai 1972

3. Hewsweek _ A ' = 9 octobre 1967 et

19 février 1973

4. Hew York Tines —- 15 janvier 1967
5. Business Man's Week - 27 aolit 1965
6. Advertising Age V - 4 décembfe 1972
7. Wall Street Journal - 26 décembre 1972
8. Hospitality » - février 1973

- 9. Advertising Age | - 11 février 1971

Bien entendu, les deux premidres publications sont.des journaux
canédiens. Bien qu'il n'ait pas &té prouvé que les autres
publications sont distribudes au Canada, il est de notoridté
publique qu'au moins le New York Times, le ilewsweek et le Wall
Street Joufnal le sont, puisqu'on peut se les procurer dans

presque tous les grands kiosques du pays.

J'estime donc que plusieuré années avant le dépét en
1972 par la défenderesse de la demande d'enregistrement de sa
marque, fondée sur un emploi projetd, les motels de la
- demanderesse avaient acquis une notoridté et une clienté&le
substantielles en Colombie-Britannique, que ce renom s'est
maintenu jusqu'a ce jour et que les enseignes de la
demanderesse portant son nom, sa marque et son eﬁbléme étaientb
-connues de toute une partie des automobilistes.de la

Colombie-Britannique.

Le dessin et la marque de la défenderesse ressemblent
beaucoup & ceux de la demanderesse, 1l'expression "Motel 6"

étant identique.




La défenderesse soulévé la qﬁeétion du caractére
distinctif local en se fondant.principalement sur le téumignage
de témoins résidant dans les environs iﬁmédiats de ses motels
et-qui ignorent l'existence de la chaine de motels de 1la
demanderesse. Il est évident que certaines personnes résidant
a proximitd d'un motel de la défenderesse peuvent ne pas
connaitre l'existence des Motels 6 américains. Méis la
‘véritable question est de savoir si les résidents de la
Colombie—Britannique'qui, a l'occasion de leurs voyages en
automobile, fréquentent trés souvent des motels de ce genfe ne
pourraient pas étre amends 3 crbire Jque ceux—ci appartiennent 3§
la demanderesse plutét-qu'a la dé&fenderesse. Or, la
demanderesse a clairement &tabli par témoins que tel &tait le

cas.

Les faits ne sont pas les mémes que ceux sur la base
desquels mon collégue le juge Cattanach a statud dans 1'affaire

Great Lakes Hotels Limited v. The Hoshery Limitedl3, Dans

Ccette affaire, le juge Cattanach a autorisé un restaurant de

Toronto nommé& The Penthouse 3 garder sa marque en raison du

caractére distinctif local, malgré l'objection de The Penthouse

Motor Inn, un autre &tablissement de 1la région torontoise. Au
vu des faits de l'espdce, il a statué que dans la zone limité&e

de la ville oli le restaurant The Penthouse &tait exploité, ce

dernier pouvait acquérir et avait en fait acquis un caractére

distinctif.

De toute évidence, un caractdre distinctif local peut
s'acquérir et &tre reconnu en droit dans certains cas. Mais
les circonstances de fait de la présente cause sont tout & fait

différentes. Il ne s'agit pas en l'espdce de clients locaux,

13 11968] 2 R.C.E. 622




- 23 -

mais de voyageurs. La Colombie—Bfitannique tout enﬁiére, ou'du
moins toute la partie sud de cettebprovince, constitue le
mérché de la demanderesse, et sa marque y est bien connue.
Aucun caractére distinctif ne saurait s'attacher, dansiune
partie limitée de cette région, aux services de la défenderesse
qui sont identiqués a ceux de la demanderesse et destinés ébla
méme catégorie d'automobilistes canadiens y résidant. Ainsi

les faits de 1l'affaire Great Lakes se distinguent-ils nettement

de ceux de 1'espéce. Coincidence étonnante, j'ai été saisi
l'année suivante, devant la Cour supréme de 1'Ontario, en vertu

de 1l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce d'un cas

de "passing off" ol les parties étaient les mémes que dans

l'affaire Great Lakes entendue par mon collégue le juge

Cattanach, qui siégeait alors a la Cour de 1'fchiquier du

Canada. Dans cette affaire, The Noshery était la

demanderesse. J'ai trouvé la défenderesse»Great Lakes coupable

de.concurrence déloyale. Cette affaire est citée comme The

Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.l4

Sur la base des éléments de preuve et des
constatations qui précedent ainsi que des autres considérations
mentionnées, j'estime, pour ce qui est des allégations d'emploi
et de révélation antérieures, que la margue utiliséeien liaison
avec les services de la défenderesse n'était pas distinctive a
1'époque ol les présentes procédures ont été intentées, et ne
1'aurait pas été méme plusieurs années avant la date a laquelle

1l'enregistrement de cette marque a été demandé.

La demanderesse fait aussi valoir que la marque de la
défenderesse a perdu son caractére distinctif en raison de

l'octroi de licence a d'autres usagers sans enregistrement.

14 61 c.pP.R. 207
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L'emploi par un usager non inscrit entraine la perte du

caractére distinctif de la marque. Ce principe sous-tend toute

notre Lol sur les brevets15, qui différe & cet égard de la Loi

britannique. -

Les dispositions relatives a l'enregistrement doivent

étre strictement observées (voir Fox, The Canadian Law of Trade

Marks and Unfair Competition, troisiéme édition, 1972, aux

pages 283 et 284). Dans 1l'affaire Moore Dry Kiln Co. of Cahada

Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.16, le juge Urie dit ceci:

Etant donné que le caractére dlstlnctlf d'une marque
est attaché, entre autres choses, a sa source de
fabrication, lorsqu'une marque est attachée a plus

d'une source, elle ne peut avoir de caractere
distinctif.

Les articles 49(2) et (3) de la Loi sur les marques de commerce

sont ainsi congus:

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par
un usager inscrit de cette marque, selon les termes
de son enregistrement a ce titre, en liaison avec les
marchandises par lui fabriquées, vendues, données a
bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou
exécutés, ou 1l'usage d'une margue de commerce
projetée, ainsi que 1e prévoit le paragraphe 39(2),
par une personne agreee comme usager inscrit de la
marque, est dans le présent article appele "1l'emploi
permis".

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le

méme effet, a toutes fins de la presente loi, qu'un
emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

L'emploi permis de 1'article 49(3) de la Loi sur les

marques de commerce est une exception a l'ancienne régle selon

laquelle une marque ne pouvait étre employée que par son
propriétaire. Ce paragraphe doit par suite étre strictement

interprété tant au point de vue de fond qu'au point de vue des

5 5.R.C. 1970, chapitre P-4

16 309 c.p.R. (2d) 40




modalités d'application qu'il prévoit (voir l'historique du
concept d'usager inscrit fait par le juge Ho€l, aux pages 538 i

541 du recueil, dans la décision Samuel Dubiner v. Cheerio Toys

and Games Ltd.l17).

Etant donné que j'ai conclu au caract@re non
distinctif de cette marque sur la base des autresvmotifs que je
viens d'€noncer, je m'abstiendrai de commenter en détail la
preuve.soumise sur la question des usagers non autbrisés.
Toutefois, certaines constatations de fait applicables ad point
~litigieux seront faites. Outre les trois motels dans lesquéls
~la défenderesse a des intéréts, les motels suivants &taient
exploités sous le nom et la marque de "Motel 6" durant les

périodes indiquées:

. Le 30 novembre 1975, la défendefeése a vendu la
moitié de ses intéréts dans le Courtnay Motel d quatre

: personnés et, depuis lors, a continué de,l‘exploiter pour
vles propriétaires en vertu d'un contrat de gestion. = Ces
quatre personnes et la défenderesse ont &td enregistrées
en avril 1976 comme des usagers faisant le commerce sods
le nom de "Courtnay Ho. 6 Motel". Rien ne.prouve que ces
usagers aient exercé leurs activitds commerciales sous ce

noim.

2. » Un motel, situé & Summerland (C.-B.), a &té exploité,
du 28 juin 1973 au 6 avril 1974, par deux . personnes sous
la marque et le nom de Motel 6, en vertu d'une licence ou

d'une concession consentie par la défenderesse. Elles

17 119651 1 Rr.C.E. 524




- 26 —

n'ont jamais été inscrites comme usagers. Toutefois, une
demande d'inscription comme usager a été présentée en

octobre 1973, mais abandonnée lors de la vente du Motel en

avril 1974. Le nouveau propriétaire a été inscrit comme

usager en septembre de la méme année.

Trois personnes sont propriétaires d'un motel situé i
Hope, en Colombie~Bfitannique, depuis novembre 1975.
C'est la défenderesse qui administre ce motel en vertu
d'un contrat de gestion qu'elle a signé avec ses
propriétaires. Aucun enregistrement n'a été fait quant a

l'usager.

De 1971 a 1976, un certain Maurice Laprise a exploité

~un motel a Cambridge (C.-B.) et employé la marque et le

nom "Motel 6", probablement en vertu de la marqgue de
commerce no 170,826, qui est maintenant abandonnée. La
défenderesse a autorisé cet emploi et inspecté de temps a

autre ce motel.

C'est avec la connaissance, le consentement et, sauf

dans le cas du motel de Summerland, la participation de la '
défenderesse comme contrdleur ou gestionnaire que tous les

emplois précédents ont eu lieu.

On ne saurait, bien entendu, imputer a l'usager ou au

propriétaire d'une marque le retard causé par le Bureau des
marques de commerce dans 1l'examen d'une demande
d'enregistrement. Toutefois, cette demande doit étre faite

sur-le-champ aprés que le propriétaire ou 1l'usager sont

convenus de 1foctroi d'un droit d'utilisation.
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Mes constatations de fait, en ce qui concerne au
moins le motel de Hope et le motel de Cambridge (voir 1es‘
paragraphes 3 et 4 supra) confirment'amplement la prétention

voulant que la marque de la défenderesse doive &tre rayéde comme

non distinctive.

Le point de savoir si la marque de la défenderesse
devrait étre rayée du registre a toutefois amené la
défenderesse a soulever une question de procédure: l'action en
radiation de sa marque de commerce n'aurait pas, selon elle,
été intentée dans le délai prescrit par l'article 17(2) de la
Loi. Cet article est ainsi congu:

17.(2) Dans des procédures ouvertes

apres l'expiration de cing ans a

compter de la date d'enregistrement

d'une marque de commerce ou i compter

du ler juillet 1954, en prenant celle

des deux dates qui est postérieure a

1'autre, aucun enregistrement ne doit

étre rayé, modifié ou jugé invalide

pour le motif de 1'utilisation ou

révélation antérieure que mentionne le

paragraphe (1), a moins qu'il ne soit

établi que la personne qui a adopté au

Canada la marque de commerce déposée
1'a fait alors qu'elle était au

courant de cette utilisation ou
révélation antérieure.

La présente action a été intentée le ler mars 1974,
date a laquelie la marque de commérce de la défenderesse
n'était pas encore enregistrée. L'action en radiation de cette
marque ne pouvait, par conséquent, &tre intentée A cette date.
L'enregistrement est interveng le 23 aolit 1974. C'est
seulement leA2 novembre 1979 que la déclaration a été
finalement modifiée pour y inclure une demande de radiation,
c'est-a-dire plus de cin§ ans apres l'enregistrement de la

marque. Jusque-la, l'action n'était que pour violation du




droit d'auteur et pour concurrence déloyale aux termes de

l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce. HMalgré

qu'il y ait eu précédemment une action entre les parties, la
demande de radiation de 1la margque est-une cause d'action
entiéfement €trangére ‘au droit d'auteur et 3 la concurrence
déloYale; cette demande doit dé&s lors étre cons idérée comme
ayant &té faite au moment de la modification de la déclaration,

soit en novembre 1979,

Sous réserve de la question de savoir si la
‘défenderesse, lorsqu'elle a adopté& sa marque de commerce, éﬁait
éu.courant de l'utilisation ou révélation antérieure de la
marque de la demanderesse, l'article 17(2) exclut toute
conﬁestation de la validité de la marque pour utilisétion ou
révélation antérieuré. Toutefois, cette mafque ne sera pas
déclarée invalide pour aucun de ces deux motifs, .mais bien pour-
défaut de caractére distinctif. IL'article 17(2) ne s'applique
pas d ce cas en raison de son texte trés clair qui limite le
délai aux cas d'utilisation et de révélation antérieure, et
aussi en raison du fait que dans le cas d'absence de caractére
distinctif, 1'&pogue pertinente est celle de l'introduction des
procédures (voir l'article 18(1)b) supra), et non la date
d'enregistrement de. la marque comme le prescrit l'article
17(2). 5i je n'avais pas jugé cet érticle non applicable pour
le motif précédent, j'aurais en tout &tat de caﬁse, sur le
fond, débouté la défenderesse. La défenderessé, par son
dirigeant Harrison, était.bien-au courant.de 1'existence de la

marque de la demanderesse avant d'adopter la sienne.

Conformément & la demande de la demanderesse, il sera
donc ordonné& que la margque de commerce n© 201,351 de la

défenderesse soit ray&e du registre au motif qu'elle ne
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distinguait pas, 3 1'époque considérée, les services de la
défenderesse de ceux de la demanderesse ou de ceux des autres

usagers non inscrits.

DE LA TROMPERIE SUR L'IDENTITE DU FABRICANT

La demanderesse soutient que la défenderesse a

-~

contrevenu 3 l'article 7b) de la Loi sur les marques de

commerce en appelant l'attention du public sur ses services ou
son entreprise de manidre 3§ vraisemblablement causer de 1la
confusion au Canada entre ses services et ceux de la

demanderesse.

De la constitutionnalité de 1'article 7b):

La défenderesse, pour contester la compétence de 1lg

pPrésente Cour 3 connalitre de cette partie de l'action,‘allégue~

que l‘a;ticle 7b) de la Loi sur les marques de commerce est

inconstitutionnel. Si tel est le cas, il est &vident que la
présente Cour n'a pas compétence pour juger la guestion de

tromperie sur 1'identité du fabricant ("passing off"),

puisqu'en common law, ce délit est incontestablement une
question de droits civils relative d un litige entre des
particuliers, et n'est pas une cause d'action fond&e sur une

loi fédérale. Elle ne pourrait étre jugée que devant un

tribunal provincial. A ma demande, les procureurs généraux du

Canada et de 1la Colombie-Britannique ont &té informés qu'ils

pourraient intervenir et 8tre entendus sur la question de la

constitutionnalitd, mais ils ont décliné 1'invitation.




L'article 7 de la Loi sur les marque de cbmmerce

ainsi rédigé:

7. Hul ne doit

a) faire une déclaration fausse ou
trompeuse tendant & discréditer
1l'entreprise, les marchandises ou lesg
services d'un concurrent;

b) appeler 1'attention du public sur
ses marchandises, ses services ou sS0n
entreprise de manidre. 3 causer ou a
vraisemblablement causer de la-
confusion au Canada, lorsqu'il a
commencé & y appeler ainsi
l'attention, entre ses marchandises,
Ses services ou son entreprise et ceux
d'un autre; '

c) faire passer d'autres marchandises
Ou services pour ceux qui sont
commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des
marchandises ou services, une
désignation qui est fausse sous un
rapport essentiel et de nature 3
tromper le public en ce qui regarde

(i) les céractéristiques, la
qualité&, la quantit?d ou la
composition .

(11), l'origine'géographique, ou

(1ii) le mode de fabrication, de
production ou d'ex&cution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une
autre méthode d'affaires contraire aux
honnétes usages industriels oy
commerciaux ayant cours au Canada.

est

L'arrét de principe sur cette question, arrét qui a

tribunaux inférieurs, est celui rendu a l'unanimité par la

fait tomber dans 1'oubli plusieurs décisions antérieures de

Cour



supréme du Canada dans l'affaire dacDonald et al. c. Vapour

Canada Ltd. et al.l8. Dans cette affaire, l'article 7e) de la

Loi sur les marques de commerce a &té déclaré ultra vires du

Parlement du Canada, du moins dans les cas ol on ne peut le
considérer "comme un complément des systémés de réglementation
établis par le Parlement dans 1'exercice de sa compétence 3
1'&gard des brévets, du droit d'auteur, des narques de commerce
et des noms commerciaux". Pour trancher cette question, la
Cour S'ést toutefois penchée sur l1l'article 7 tout entier, -ou,
du moins, l'a commentd assez loﬁguement.- Quatre juges de cette
Cour ont souscrit aux longs motifs du juge en chebeaskin. Et
puisque les.opinions divergent sensiblement sur la question de
saVoir si le méme sort serait réservé da 1l'article 7b), il .
convient tout d'abord de citer d'assez larges extraits de céé

motifs du juge Laskin:

page 14

L'alin&a b) de l'art. 7 n'est que la
formulation de 1l'action pour une
espéce de concurrence déloyale en
common law, que Fleming on Torts,
supra, décrit 3 la p. 626 comne

[TRADUCTION] "une autre forme de
tromperie préjudiciable au
commerce du demandeur .o .qui
différe de la fausse déclaration
préjudiciable en ce qu'elle tend
a réduire la clientale du
demandeur non pas par des
remarques désobligeantes mais en
usurpant sa réputation en faisant
croire que des marchandises ou
services viennent de lui ou d'une
firme associ&e ou qu'il les
garanti".

Contrairement aux fausses déclarations
préjudiciables [TRADUCTION] "il suffit
que l'opération soit destinde ou de
nature & induire en erreur méme sans
intention d'induire en erreur".

pPages 21 et 22

18 22 c.p.rR. (2p) 1
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- En définitive, soit que 1l'on
considére 1'al. e) de l'art. 7
isolément ou mieux, comme partie d'un
petit systéme visé par l'art. 7 dans.
son ensemble, la conclusion doit étre -
que le Parlement du Canada a, par une
loi, embrassé ou élargi des droits
d'action reconnus en matieére civile
relevant de la juridiction des
tribunaux provinciaux et touchant des
questions de compétence législative
provinciale. En 1'absence d'organisme

administratif pour contrdler
1'observation des interdictions
décretées a 1'art. 7 (et sans conclure

que 1l'existence d'un tel organisme
seralt un facteur important ou décisif

de constitutionnalité), je ne puis
rien trouver dans les pouvoirs
fédéraux qui fournisse un fondement
incontestable a 1'art. 7 dans son
ensemble ou a 1'al. e) considéré
.1solément. Le fait que la loi
s'applique dans tout le Canada ne
saurait constituer un point d'appui
suffisant lorsque rien 4'autre ne
justifie sa validité.

Les décisions que j'ai mentionnées
font voir qu'il y a une certaine
relation entre les al. a), b) et d) de
l'art. 7 et la compétence fédérale sur
les brevets et le droit d'auteur qui
découle de certains chefs spéciaux de
pouvoir législatif ainsi que la
compétence sur les marques de commerce
et les noms commerciaux qui viendrait,
comme on le verra plus loin, du
deuxiéme chef de l'art. 91 de 1'Acte
de 1'Amérique du Nord britannique.
Méme si cela suffit a donner a ces
alinéas un certain champ d'application
valable, il n'en résulte pas qu'ils
attirent dans le champ de la
compétence fédérale les autres
matieres qu'ils visent et qui ne
relévent pas autrement de 1'autorité
exclusive du pouvoir fédéral. Cet
effet ne peut certainement pas se
produire a 1'égard de 1l'al. e) de
l'art. 7 qui, comme on 1'interpréte
dans la jurisprudence, n'a pas avec la
protection des marques de commerce,
des noms commerciaux, des brevets
d'invention ou du droit d'auteur le
lien qu'on prétend trouver dans les
al. a), b) et d). Méme s'il était
possible de donner a tous les alinéas
de l'art. 7 une portée restreinte a la
réglementation fédérale dans le
domaine des brevets, des marques de
. commerce, des noms commerciaux et du
-droit d'auteur, la présente affaire ne
tombe pas dans ce domaine parce
qu'elle concerne un abus de confiance
par un employé et 1'appropriation de
renseignements confidentiels.
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page 23

La Loi sur les marques de commerce
dans son ensemble n'est pas contestée
et la validité de ses dispositions sur
les marques de commerce n'est pas mise
en question. Puisque 1'al. e) de
l'art. 7 n'a pas trait aux marques de
commerce, sa présence dans la Lol sur
les marques de commerce n'est pas une
garantie de validité simplement parce
que les principales dispositions n'en
sont pas attaquées.

pages 28 et 29

C'est en vain qu'on cherche dans

l'art. 7, a plus forte raison dans
1'al. e), un systeme de
réglementation. L'application en est
laissée a 1'initiative des
particuliers, sans controle public par

un organisme qui surveillerait de
facon permanente 1'application des
reglements, ce qui donnerait au moins
quelque apparence de fondement a la
prétention que 1'al. e) de 1'art. 7
est de portée nationale ou qu'il vise
tout le Canada. L'objet de la
disposition n'est pas le commerce mais
1'éthique des personnes qui s'adonnent
au commerce ou aux affaires, et, & mon
avis, on ne peut maintenir une
semblable disposition seule et sans
lien avec un systéme général régissant
les relations commerciales dépassant
1'intérét local. Méme en disant
qu'elle vise des pratiques
commerciales, son application pour
action civile d I"instance des
particuliers lui donne un caractére
local parce qu'elle vise, dans ses
termes, des concurrents locaux ou a
l'intérieur d'une méme province aussi
bien que des concurrents au niveau
interprovincial.

On dit toutefois que l'art. 7 ou
1'al. e) en particulier, peut &tre
considéré comme une partie d'un
systéme général de réglementation
englobant la loi méme ou il est inséré
ainsi que des lois connexes comme la
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c.
P-4, la Lol sur Je droit d4'auteur,
S.R.C. 1970, c.C-30 et la Loi sur les

dessins industriels, S.R.C. 1970,
c.I-8.

La Loi sur les marques de
commerce et la Lol sur les brevets,
qui sont les pivots du systéme se

distinguent par des registres publics
et un controle administratif que ne

prévoit aucunement 1'art. 7. Cela est
également vrai de la loi sur le droit
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d'auteur mais, on le sait, les brevets
et le droit d'auteur sont expressement
mentionnés dans la liste des matleres
de compétence fédérale et le pouvoir
fédéral exclusif y exclut toute
compétence provinciale. Ce n'est pas
le cas pour la concurrence déloyale
visée a 1'art. 7 de la Loi sur les
marques de commerce. Dans A.-G. Ont.
v. A.-G. Can. et al. [1937] 1 D.L.R.
702, 67 C.C. C. 342 [1937] A.C. 405, le
Consell privé a, non sans precautlon,
rattaché la lol sur les marques de
commerce (ce qui vaudrait pareillement
pour la loi sur les dessins
industriels qui prévoit egalement un
reglme d'enreglstrement) ala
compétence fédérale en la matiére
d'échanges et de commerce.

-pades 29 et 30

Lorsque la Cour supréme du Canada
a entendu cette derniére affaire
(Renvoi sur la Loi sur la Commission
fédérale du commerce et de ,
1'industrie, [1936] 3 D.L.R. 607, 66
C.C.C. 177, [1936] R.C.S. 379) elle
n'a pas examiné seulement les art. 18
et 19 visant la marque C.S. (qu'elle a
jugés ultra vires, décision infirmée
par le Conseil privé), elle a aussi
étudié l'art. 14 qui prescrivait que
le gouvernement pouvait approuver des
ententes conclues en vue de contrdler
et de réglementer les prix, entre
personnes engagées dans des industries
particuliéres au sein desquelles
aurait existé une concurrence ruineuse
ou démoralisante. On a jugé cette
dlSpOSltlon ultra v1res parce qu'elle
pouvait s'appliquer a des ententes qui
pourraient avoir trait & un commerce
absolument local. La Cour supréme du
Canada a ajouté (a la page 608 D. L.R.,
. a la page 382 R.C.S.):

S'il se limitait au commerce
extérieur et au commerce
interprovincial, ledit article
pourrait bien ressortir a la
rubrique no 2 de l'art. 91; et si
la loi portait, en substance, sur -
un commerce de ce genre, une loi

accessoire relative au commerce
Iocal et nécessaire pour empécher
1'échec des dispositions

- régulieres pourrait également
etre constitutionnelle; mais nous
estimons que, dans son texte
actuel, cet article est valide.

Il n' 'y a pas eu d'appel au Conseil
privé a l'egard de cette 001nlon et la
Cour supréme, a mon alvs, n'a pas jugé
que l'art. 14 pouvait étre maintenu




comme partie d'un systéme de
réglementation.

Je crois qu'en l'espdce, on en
arrive a fortiori 3 la méme conclusion
puisgue non seulement 1'art. 7 ne Vise
Pas _essentiellement le commerce
interprovincial ou extérieur mais de
plus il n'est pas relid & un organisme

de surveillance rattaché au systéme de
contrdle public qui s'exerce sur les
marques de commerce. Parler de
réglementation relative aux marques de

commerce comme d'un syst@me pour
prévenir la concurrence deloyale et
vouloir de la sorte faire tomber
l'art, 7 dans le domaine de la
compétence fé&dérale équivaut 3
remplacer l'analyse par le
nomenclature.

page 34

En 1l'espé&ce, j'en viens 3 la
conclusion suivante. Ni 1'art., 7 dans

son ensemble, ni 1'al. e) considarad
seul ou en relation avec 1'art. 53,
n'est une loi fédérale valide relative

a la réglementation des échanges et du

commerce ou une autre rubrique de
compétence fédérale., 11 y a
emplétement sur la compé@tence
législative provinciale dans la
situation comme elle se présente.
Toutefois l'art. 7 comprend des
dispositions visant les fins de la loi

fédérale dans la mesure ou 1'on peut
les considérer comme un complément des

systémes de réglementation &tablis par

le Parlement dans 1'exercice de sa
compétence & 1'égard des brevets, du

droit d'auteur, des marques de
comperce et des noms commerciaux. Si
les alinéas de 1'art. 7 se limitaient

a cela, ils seraient valides et, si
l'al. e) qui est le seul dont la

constitutionnalité@ soit contestée en

l'espéce, pouvait étre ainsi

restreint, je serais certainement
prét 3 maintenir dans cette mesure sa

validité. Je suis toutefois d'avis

(et ici je m'inspire de 1'étude de
1'al. e) dans 1l'affaire Eldon
Industries, Eldon Industries Inc. V.

Reliable Toy Co. Ltd. [1965], 48
C.P.R. 109, 54 D.L.R. (24) 97, [1966]
1 O.R. 409), que 1'al. e) n'a plus
d'objet 3 1'égard des brevets, du
droit d'auteur, des marques de
comnerce et des noms commerciaux aprds
que ces rubriques du pouvoir
législatif ont &té appliquées aux

-alinas précédents. De toute facon,

en l'espéce, les faits ne soulévent
aucune question de contre-facgon de
brevet ou d'usurpation de droit
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d'auteur ou de marque de commerce ni

aucun délit relié i ces matiéres ou a
un nom commercial. Il n'y a rien

d'autre que 1'allégation d'une
violation de contrat par un
ex—-employé, un abus de confiance et
d'une appropriation frauduleuse de
renseignements confidentiels. Une
législation ayant pour objet un droit
d'action statutaire a cet égard n'est
- pas de compétence fédérale. ‘
(Tous les soulignements dans ces passages sont de

moi)

A la lecture de ce qui précéde, illsemble clair que
hon seulement 1'article 7e) a été désavoué, mais que-la Cour a
aussi statué qu'on ne saurait reconnaitre & 1'article 7, pris.
dans son ensemble, une validité absplue, et que si 1'on veut
donner a i'article_7b) une certaine validité,‘celui—ci doit
avolr "une certaine relation avec la compétence fédérale sur
les marques de commerée et les homs commerciaux” découlant de

la deuxieme rubrique de l'article 91 de 1'Acte de 1'Amérique du

Nord britannique savoir, la réglementation du trafic et du

commerce. Il n'est ceftainement pas question d'essayer de
justifier sa validité seulement en se fondant uniguement sur le
pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le
commerce sans l'associer, d'une fagon essentiélle et

fondamentale, a la législation sur les marques de commerce.

La Cour d'appel fédérale n'a jamais eu a se prononcer
sur la constitutionnalité de 1'article 7b). En Division de

premiére instance, les avis sont partagés sur le sujet.

A trois reprises, le juge Walsh a, non sans
hésitation, dit que cet article était constitutionnel et
relevait de la compétence de la présente Cour. Il s'agit des

décisions Aluminium Co. of Canada Ltd. et al. c¢. Tisco Home

Building Products (Ontario) Ltd. et al.19, Adidas‘(Canada)

19 33 c.p.Rr. (2d) 145
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Ltd. v. Colins Inc.20 et Imperial Dax Co. Inc. c. Mascoll

Corp. Ltd. et al.2l. Dans l'affaire Adidas, il dit 3 la page

174 du recueil:

J'ai eu l'occasion @' analyser la
décision Vapour Canada dans 1°' arrét
Alumlnum Co. of Canada Ltd. et al. c.

Tisco Home Building Products {(Ontario)
Ltd. et al. (1977) 33 C.P.K. (Zd) 145
et de falre des commentaires a ce
sujet et j'ai conclu, avec quelque
réserve, que cette Cour &tait
compétente pour entendre une action en
passing off qui a &té& intentde aux
termes de l'alinéa 7b) de la Loi sur
les marques de commerce. Je conclus
gue l'action en passig off de la
denanderesse, relativement aux
vetements en cause, est bien fondée et
qu'une injonction doit &tre décernée
pour lesdits vétements.

Dans l'affaire Imperial Dax, il s'exprime en ces termes 3 la

page 64:

Par consequent, jusqua ce gue la Cour
supréme se prononce de nouveau sur les
autres alinéas de l'article 7, je
conclus que les procéddures intentdes
devant cette Cour en vertu de ces
alinéas ne peuvent étre rejetées pour
défaut de compétence. :

D'autre part, dans 1'affaire plus récente McCain

Foods Ltd. c¢. C.M. McLean Ltd.22, 3 propos d'une requéte

fondée sur la r&gle 474 en vue d'obtenir de la Cour une
décision préliminaire sur un point de droit, il s'est refuséd 3
trancher cette question pour la laisser 3 1'appréciation du
juge de preniére instance. S'il a &té pProcédé ainsi c'est
cependant que chacune des deux parties avait semble~-t-il seg

raisons de voir l'article considéré comme valide.

20 38 Cc.p.R. (2d) 145
2l 42 c.p.rR. (24d) 62

2245 C.P.R. (2d) 150
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Le juge Dubé a rejeté une demande interlocutoire
‘fondée sur l'article 7 e) et tendant a la radiation d'un
paragraphe d'une déclaration au motif que, dans 1l'affaire

MacDonald et al. c¢. Vapour Canada Ltd. et al., supra, il semble

que le juge en chef Laskin ait eu des doutes sur la validité de
cet article en matiere de brevets et de marques de commerce.
Le juge Dubé a préféré laisser cette question & 1'appréciation

du juge du fond (voir Balinte et al. v. Decloet Bros. Ltd. et

al.23). La Cour d'appel a confirmé sa décision, déclarant que.
sur requdte interlocutoire, une déclaration ne devait &tre

radiée que dans des cas clairs et évidents (voir Decloet Bros.

- Ltd. et al. c. Joe Balinte et al.24 pour le compte.rendu de

1'appel).

D'autre part, dans l'affaire Weider et Weider Sports

Equipment Co. Ltd. c. Beco Industries Ltd. et al.25, le juge.

Mahoney a radié de la déclaration des demandeurs la partie
fondée sur 1l'article 7 b) au motif que ée dernier était ultra
vires du gouvernement fédéral et ne relevait pas, par
conséquent, de la com?étence de la présente Cour. Il dit ceci

a la page 177 du recueil mentionné:

Appliqué aux faits alléguéds dans la
déclaration, on ne peut considérer
l'article 7b) de la Loi sur les
marques de commerce comme un
complement du systeme de
réglementation prévu par le Parlement
dans l'exercice de la compétence que
lui accorde 1'article 91(22) de 1'Acte
de 1'Amérique du Nord britannique de
légiférer en matiére de brevets. La
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970,
chap. P-4, fournit aux demandeurs des
~causes d'action et de recours pour
valoir et pour protéger les droits

23 40 c.P.R. (2d) 157
24 [1980] 2 C.F. 384

25 29 ¢.p.R. (2d) 175 & la page 177
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qu'elle leur accorde. Ils ne servent
en rien l'esprit de la Loi sur les
brevets en cherchant une cause ’
d'action a l'article 7b) de la Loi sur
les margques de commerce ou un
redressement a l'article 53.

Ultérieurement, dans l'affaire Dominion Mail Order

- Products Corporation c¢. Benjamin Weider26, quoiqu'il n'ait pas
tranché directement la question, il a exprimé des doutes sur
l'article 7b). Voici les propos qu'il tient a ce sujet a la

page 142 du recueil:

L'action qu'il a intentée en Ontario
en vue d'obtenir des dommages—intéréts
pour un passing off qui, a mon avis,
ne pourraient étre obtenus devant
cette Cour par suite de la décision
rendue par la Cour supréme du Canada
dans l'affaire Macbonald c¢. Vapour
Canada Ltd.

Mon collégue le juge Cattanach a également fait de
sérieuses réserves sur l'article 7b) dans l'affaire S.C.

Johnson & Son, Ltd. et al. c. Marketing International Ltd.26,

ou il dit a la page 31:

Vu les remarques du juge en chef
dans 1'affaire MacDonald c¢. Vapour,
j'hésite a admettre que cette Cour
soit compétente pour connaitre d'une
action en contrefagon ou d'un recours
fondé sur les alinéas b) et ¢). Je
comprends difficilement comment une
action en contrefagon qui découle de
la common law puisse étre partie
intégrante d'un systéme de
réglementation, surtout lorsque la Loi
ouvre le recours en usurpation de
marque. Toutefois ce point avec tout
ce qu'il entraine n'a pas été plaidé
en l'espéce, c'est pourquoli je ne me
prononce pas la-dessus.

26 33 c.p.R. (2d) 15

26 33 c.p.R. (2d) 15
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Il rejeta alors la demande d'injonction fondée sur
l'article 7 b), mais la demanderesse obtint néanmoins gain de
cause et une injonction portant interdiction de l'emplol de sa

narque fut accordée.

Dans l'affaire Valle's Steak House c. Tessier et
El;27' mon collégue le juge Marceau a accuelillli une démande
fondée suf l'article 7 b), mais la‘question de la
constitutionnalité de cet article n'a jamais 8t& soulevée
devant lui au procds ni abordée dans sés motifs. En revancie,

dans la décision qu'il a rendue dans 1'affaire Rocois

Construction Inc. c. Quebec Ready IMix Inc. et al.28, od il

Btait question non de brevets, mais d'une action fondée sur

l'article 31.1 de la Loi relative aux enquétes sur les

coalitions29, il a clairement affirmé qu'il y a lieu de mettre

des limites tré&s strictes 3 la législation fondZe sur 1'article

91(2) de 1'Acte de lfAmérique du Hord britannique.

Le juge en chef Jackett, siBgeant alors 3 la Cour

d'appel fédérale, dans l'affaire Marketing International Ltd.

c. S.C. Johnson & Son, Ltd. et al.3V, dit ceci selon les pages

39 et 40 du recueil:

.

Me ré&férant 3 l'article 7b) je ne
Ccrois pas nécessaire d'examiner les
preuves. Il s'agit, pour la plupart,
de preuves qui s'expliquent
d'elles~mémes. Si 1'on concluait,
cependant, que selon les preuves, ce

27 49 c.p.R. (2d) 218
28 '[1980] 1 C.F. 184
29 S.R.C. 1970, chapitre C-23

300 41 c.p.r. (24) 35




cas tombe dans la catdgorie prévue par
l'article 7b), je ferais observer que,
tenant compte du raisonnement sur
lequel est fondée la décision
MacDonald et al. c¢. Vapour Canada

Ltd. et al. (1976), 22, C.P.R. (2d) 1,
66 D.L.R. (3d) 1, [1977] 2 R.C.S. 134,
la réclamation qui y est faite aurait
pu 8tre rejetée au motif que 1'article
7b) est ultra vires. <Comme nous
n'avons pas entidrement analysé cet
aspect de la matiére, je serais enclin
a offrir aux parties 1l'occasion d'une
discussion supplémentaire 3 cet égard,
avant de disposer de cette partie du
litige sur ce fondement.

‘Aprés avoir examiné& en détail 1'arrédt Macbonald c.

Vapour Canada, supra, le juge Holland, de la Cour supréme de

1'Ontario, dans l'affaie Seiko Time Canada Ltd. v. Consuiners

Distributing Co. Ltd.31, a estimé que la Cour supréme du

Canada avait déclarg l'article 7 tout entier complétement ultra
vires. Toutefois, selon le juge de premi€re instance lui-méme,

il s'agissait 13 nettement d'un obiter dictum, puisque la

~ décision repose sur d'autres motifs.

En raison non pas de la ré&gle du précédent, mais
d'une saine administration judiciaire, je me dois, sauf dans
des cas exceptionnels qui ont &t&, a un certain degra,
 soigneusement d&terminés par la jurisprudence traitant de ce
sujet, de suivre les décisioné antérieures de la Division de
premiére instance Qe la présente Cour. Par conséquent, Jje
souscris a la décision rendue par le Jjuge Wilson dans l'affaire

Re Hansard Spruce Mills Ltd.32 et me considére 1i& par les

principes mentionn&s par le juge Urie dans 1'arrédt rendu par la

cour d'appel fédérale dans l'affaire Armstrong Cork Canada

Limited et al. c. Domco Industries Limited et al.33, gdans 1la

31 29 0.r. (2d) 221
32 (1954} 4 D.L.R. 590

33 q0 ge greffe: 'A-239-80, jugement rendu 3 Ottawa le 24
décembre 1980




mesure ol ces principes sont applicables 3 un tribunal de

premiére instance; Mals puisqu'il existe actuellement des
points de vue divergents, publiquement exprimés, et des
décisions opposées de‘la_Division de premiére instance'sur le -
point litigieux dont je suis saisi, Je me sens libre de statuer
sur la question sans &tre moralement 1ié& par ces bons principes

d'administration judiciaire.

Pour déterminer si l'action en conéurrence déloyale
fait bien partie ou reldve de 1a législation sur les marques de
commerce, il convient d'examiner, dans une certaine mesure,.la
nature de cette action, et plus particulidrement les principes
sur lesquels elle repose, ainsi que les droits qu'elle vise 3
protéger. ' Aprds avoir examind solgneusement et d'une facon
intéressante 1'historique et 1le développement des actions de
tromperie sur 1'identitd du fabricant dans l'affairevErven

Warnick B. V. and Another V. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and

Another34, lord Diplock s'exprime en ces termes 3 la page 92:

(TRADUCTION) A ce sujet, il Yy a lieu de se
référer aux provos tenus par lord Parker
dans l'affaire Spalding v. Gamage (1915) 32
R.P.C. 273. Dans un discours qui a
rencontré l'agrément des autres membres de
cette Chambre, il a assimilé le droit dont
la violation donne lieu § 1'action de
tromperie sur 1'identité du fabricant au
"droit de propriété sur le comerce ou
1'achalandage susceptible d'dtce affecté
par la déclaration fausse". Le concept
d'achalandage est, en droit, un concept
large, et lord Macllaghten 1'a sans doute ]
assez bien dé&fini dans 1'affaire C.I.R. V.
Muller [1901] A.C. 217, i la page 223:
"C'est le béné&fice et 1'avantage tirés du
renom, de la réputation et des relations
d'une entreprise. C'est ce qui attire la
clientdle.” :

Dans la méme affaire, lord Fraser de Tullybelton dit ceci aux

pages 102 =t 103 du méme recueil:

34 [1980] 2 R.P.C. 31
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(TRADUCTION) Comme mon noble et savant ami lord
Diplock l'a dit dans 1'affaire Star
Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor
(1976) F.S.R. 256, a la page 269,

"Quels qu'aient été les doutes.
sur la nature juridique des
droits protégés par une action de
"passing off" devant les
tribunaux de common law ou
d'equity, ces doutes ont été
dissipés voila plus de 60 ans par
les propos tenus par lord Parker
de Waddington dans A.G. Spalding
& Bros. v. A.W. Gamage Ltd. et
auxquels les autres membres de la
Chambre des lords ont souscrit.
L'action de "passing off"
est une voie de recours contre la
violation d'un droit de propriété
non pas sur la marque, le nom ou
la présentation abusivement
~employés, mais sur l'entreprise
ou l'achalandage susceptibles
d'etre affectés par la
déclaration fausse consistant a
faire passer les marchandises
d'une personne pour celles d'une
autre. L'achalandage, en tant
qu'objet du droit de propriété,
ne saurait subsister isolément.:
Il n'a pas d'existence propre en
dehors de 1l'entreprise a laquelle
il se rattache. Il est, par
nature, local et divisible; si le
commerce est exercé dans
plusieurs pays, un achalandage
distinct s'y rattache dans chacun
de ces pays. Ainsi, lorsqu'une
entreprise est abandonnée dans un
pays ou elle a acquis une
clientéle, celle-ci disparait
avec elle, quoique l'entreprise
puisse continuer d'étre exploitée
dans d'autres pays."

(C'est moi qui souligne)

L'article 7 b) a codifié les dispositions de la
common law, mais celles-ci ont été, en fait, quelque peu

élargies par cet article et aussi par son prédécesseur,

l'article 11 de 1'ancienne Loi sur la concurrence déloyale35-

35 g5.R.C. 1952, chapitre 274
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Voici ce qui est dit dans Fox, The Canadian Law of Trade Marks

and Unfair Competition36, aux pages 504 et 505:

[TRADUCTION] L'action légale: 1'action des articles
7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce,
comme dans le cas de l'article 11 b) de la Loi sur la

concurrence déloyale, correspond a l'action de common
law dite de "passing off" (Canadian Converters Co.
Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd. (1968), 39 Fox

Pat. C. 148, a la page 150). Le critére fondamental
imposé par l'article 7 b) consiste dans 1'appel de
l'attention du public sur les marchandises, les
services ou l'entreprise d'une personne, de manidre &
causer ou a vraisemblement causer de la confusion
entre ces derniers et ceux d'un autre (01d Dutch
Foods Ltd. v. W.H. Malkin Ltd. et al. (1969), 42 Fox
Pat. C. 124, a la page 137). Tout ce qui
équivaudrait en Angleterre, & du "passing off"
tomberait dans les interdictions de cet article.

Dans Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Bernard
Beverages Ltd., 8 Fox Pat. C. 194, a la page 209,
[1949] R.C.E. 119, & la page 135, 9 C.P.R. 121,
Thorson a estimé qu'il pourrait méme avoir un champ
d'application plus grand. 1I1 a souligné que la cause
d'action sous le régime de cet article est plus
étendue que dans le cas de la contrefagon, puisque la
contrefagon n'est qu'une des formes de concurrence
déloyale qu'interdit cet article. Cette concurrence
peut comporter d'autres formes n'impliquant aucune
contrefacon de marque de commerce. Par conséquent,
méme si un demandeur échouait dans une action en
contrefagon, il pourrait peut-étre obtenir quand méme
gain de cause sur le fondement de 1'article 7.
Réciproguement, le fait qu'un défendeur soit trouvé
coupable de contrefacon ne le rend pas ipso facto
responsable selon cet article, puisqu'il pourrait
rapporter la preuve que sa conduite, nonobstant la
contrefagon, ne tombe pas dans 1'interdiction de cet
article.

A ce sujet, je cite un passage de mon jugement dans

1'affaire The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et

al., supra, a la page 214:

[TRADUCTION] Il importe également de
se rappeler que les actions de
"passing off", qui sont intentées en
vertu de la loi actuelle, différent de
celles autrefois fondées sur la

36

1972, troisiéme édition
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common law. La Loi actuelle et la
common law différent quant a
1'importance attribuée a 1la
coincidence de marchandises ou
services. En common law, les parties

. devalient étre des concurrentes. Dans
1l'action moderne intentée sous le
régime de la Loi sur les marques de
commerce, telle qu'elle existe depuis
1953, la plainte porte sur la
confusion entre les marchandises et
les services du demandeur et ceux d'un
autre. A cet égard, le remplacement
de l'expression "d'un concurrent", qui
se trouvait auparavant a 1'article 11
b) de la Loi sur la concurrence
déloyale, S.R.C. 1952, chap. 274, par
l'expression "d'un autre" dans ce qui
est maintenant l'article 7 b) de la
Loi sur les marques de commerce, est
une modification des plus
importantes. La confusion de nature &
tromper le public est 1'élément
essentiel a prendre en compte; il
n'existe plus de condition restrictive
de coincidence des marchandises ou
services. Cette confusion de nature a
induire en erreur pourrait parfois
survenir lors méme que les services

- n'appartiennent pas & la méme
catégorie générale.

Les remarques précédentes s'appliquent trés bien au
point litigieux. Si je me suis permis de citer un passage de
mes propres motifs, c'est que la Cour supréme du Canada, en

commentant 1'affaire Noshery dans 1'arrét MacDonald c. vVapour

Canada, supra, m'a bien a tort attribué une vue diamétralement

opposée du champ d'application de 1'article 7 b).v A la page 18
du recueil 22 C.P.R. (2d), le juge en chef Laskin s'exprime en

ces termes a ce sujet:

Dans the Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd
et al. (1969), 61 C. P R. 207, le juge Addy, alors
juge de la Cour supréme de 1'Ontarlo, a, au
contraire, décidé que 1'al. b) de 1'art. 7 ne
s'applique qu'entre concurrents.




HOTE: Les deux causes auxquelles il songealt sont
Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd. (1961), 31
C.P.R. 29, 21 Pox Pat. C. 130 et Greenglass v. Brown
(1962), 40 C.P.k. 145, 24 Fox Pat. C. 21.

Hulle part dans l1l'affaire ﬁosherz, n'ai-je dit ou
laissé@ entendre que l'article 7 ©) ne s'appligue yu'entre
concurrents. J'ai lu la décision Geenglass et, loin d'étre en
désaccord ce qu'a dit le juge Xeancy de l'article 7 D), je me

suis, dans 1l'affaire Noshery, pleinenent rallié 3 son opinion.

J'ai lu aussi l'affairé Building Prdducts; Dans cette affaire,
le juge Cameron n'était pas saisi d’une action de tromperie sur
l'idéﬁtité du fabricant intentde sous le régime de l'article 7
b), mais d'une demande tendant au prononcé'd'une injoncti&n
interdisant l'emploi d'un nom commercial et d'une marque de
commerce et la continuation de la contrefacon d'une marque
enregistrée. L'action ne portait pas sur les marchandises ou
services eux-mémes, mais seulement sur la marque oﬁ le nom. 1I1
n'était nullement question de 1'article 7 b). ‘La question
précise qu'avait 3 examiner la Cour etait de sévoir S1 un
exXposé des preuves et un rapporﬁ, tous deux relatifs § une

procédure entidrement différente engagée en vertu de la Loi

relative aux enquétes sur les coalitions, pouvaient servir de
pbreuve dans l'action concernant la marque de comnerce et le non

comnercial de la demanderesse.

il n'est pas courant que.les rSles soient inversds et
qu'un juge de premi&re instance ait le rare privildge de
trancher définitivement une question. Quoiqu'é-premiére vué
d'une importance relativement secondaire, la modification faite
en 1953 par la substitution de 1'expression "services d'un
autre" a l'expression "services d'un concurrent" pourrait, si
cet article &tait en fin de compte déclaré constitutionnel,
influer directemenﬁ sur 1l'issue de la présente cause, pulsJque,

tous les motels de la demanderesse se trouvant aux Etats-Unis



et ceux de la défenderesse &tant situds au Canada, les parties

-

‘ne sauraient, 3 mon avis, étre considérées comae concurrentes,

Méme si le texte de 1'article 7 b) a; dans une
certaine Mesure, &largi la portée de l'action de tromperie sur
1'identité du fabricant de la common law, il n'a pas changé la
nature de cette action ni 1'un gquelconque de sesvautres
€léments essentiels. D'ailleurs, je ne connais aucune
Jurisprudence qui ait donné 3 entendre le contraire. Le droit
qui fait 1l'objet de cette action est toujours le droit -de
propriété sur l'entreprise. et l'achalandage susceptibles d'8tre
1ésés. L'action porte toujoufs'sur la violation d'un droit sur
Cette propriété et non d'un droit sur la mérqde ou le ném |

abusivement employé&s. Le fait que la portée de la disposition

“1légale puisse &tre plus &tendue que celle de l'action de common

lav n'a pas pour effet de la relier plus &troitement au
"systéme général régissant les marques de comwmerce". Au
contraire, plus la portée de cette disposition est grande,
moins éette dernidre est susceptible de s'adapter, malgré toute
1'habileté de celui qui 1'utilise, aux disposiﬁions'étroites et
soigneusément délimitées sur l'enregistreﬁent et le contrdle-

des marques de commerce.

Aprés avoir examiné la nature d'une action intentée
en vertu de l'article 7 b), on doit replacer celui-ci dans le

contexte de notre Constitution.

Les brevets et les droits d'auteur sont des sujets
sur lesquels compétence est expressément dévolue au fédéral

par les paradraphes 22 et 23 de 1'article 91 de 1l'Acte de




1'Amérique du lord britannique. Il en va tout autrement des
marques de commerce. Comme il a été dit précédemment, lév
pouvoir l&gislatif fédéral i ce sujet tient sa validité
constitutionnelle du pouvoir général du gouvernemént fédéral de
réqglementer le trafic et le commerce dans les domaines des
conmerces interprovincial et extérieur (paragraphe 2 de
l'article 91). En tout cas, l'article 7 b) lui-mémne ne porte
certainement pas sur le commerce interprovincial ou extérieur
ou sur la réglementation du trafic 3 travers le Canada; par
conséquent, vu les circonstances de fait de l'espéce, si cet
article a quelque validité constitutionﬁelle, celle—ci doit
&tre fondée d'une manidre ou d'une autre sur le droit des

marques de commerce.

Pour que l'autorité fédérale puisse, en vertu du
paragréphe 2 de 1l'article 91, exercer valablement son pouvoir
sur une question qui reldve clairement du doﬁaine de la
propriété et des droits civils, domaine ordinairement réservé

aux législatures provinciales, cette question doit se rattacher

nécessairement au pouvoir de réglementer le trafic et le

commerce.

I1 s'ensuit que, pour que puisse &tre prise une loi
supplémentaire qgi en traite pas directement de; marques de
comnerce, mais qui doit trouver son fondement dans le domaine
de la législation sur les marques de commerce, il faut qu'elle
soit fondamentalewment ou intimement reliée 3 lé réglementation
ou au contrdle des marques de commerce. A mon avis, c'est dans
ce sens que la Cour supréme du Canada a déclarad qde la
disposition doit avoir un "lien avec un systéme général

régissant les marques de commerce" ou appuyer "la




réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des
marqﬁes de cominerce et des noms cominerciaux...” ou aVoir "une
certaine relation avec la compétence fédérale sur les marques
de commerce et les noms commerciaux..." Le lien doit étre
intime et important, 1'appui réel et substantiel, et le
rapport, celui de fréres de sang (on n'oserait pas, de nos
jours, direvde ce rapport gqu'il doit étre aussi 3troit que
celui qui unit des camarades de lit). Un rapport purement
accidentel ou une question qui n'est rien d'autre qu'une chose
accessoire, un complément, un appendice ou un ornement ne
saurait suffire. Autrenent 1'accessoire. 1'emporterait sur le

principal alors qu'il est destind 3 compléter ce dernier.

Quant. a la validitéd de la loi sur les narques de

comnerce elle-méme, j'estime que les remarques du juge en chef

Laskin dans la décision MacDonald c. Vapour Canada précitée
nous sont d'un secours considéraﬁle. Aprés avoir examind
beaucoup des arréts du Conseil Privé qui, rendus aprés 1'arrét
‘bien_connu ggrsoné, ont semble-t-il tour & tour &largi et
restreint le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer en
matiére de trafic et de commerce, il dit ceci 3 la page 28 du

22 C.P.R. (24):

Ils [les arréts du Conseil Privé| ont toutefois pour
effet d'indiquer qu'il faut qu'il s'agisse d'&changes
commerciaux ou étrangers: si 1'on veut gqu'une loi
fédérale imposant la réglementation par une autorité
publique et la soustrayant 3 1'initiative ‘
individuelle soit valide ou, si 1'on considére la
réglementation du crédit (pour reprendre 1'opinion
exprimée par le juge en chef Duff dans le renvoi
relatif aux lois de 1'Alberta, [1933) 2 D.L.R. 8L,
[1938] R.C.S. 100, la loi doit prévoir une
réglementation publique applicable & la poursuite des
‘activités commerciales dans tout le Canada.

(Le soulignement est de noi)




Dans une action de tromperie sur 1l'identité du
fabricant, pour citer encore le juge en chef du Canada,

1'"application en est laissée & l'initiative des particuliers,

sans contrdle public par un organisme qui surveillerait de

facon permanente l'application des réglenents" et elle est
"sans lien avec un systéme général régissant les marques de

commerce"”, alors que la Loi sur les marques de commerce se

caractérise par des registres publics et un contrdle

administratif nullement applicables & l'article 7 b).

En l'espéce, l'action de'tromperie sur l'identité@ du
fabricant a &t& introduite par une partie qui attaque Egalement
la marque de commerce de la défenderesse. llon seulement cette
action n'est pas nécessaire pour invalidér 1l'enregistrement de
cette marque, mais elle n'atteindrait pas ce but si la preuve
portait uniquement sur la question de tromperie sur l'identité
du fournisseur des services. Une marque ne peut &tre déclarée
invalide que pour les wmotifs précis et sur la base des &léments
de preuve expressément prévus 3 l'article de la Loi traitant de
la validité des marques, et pour nuls adttes motifs ou
preuves., Il convient &galement de souligner que 1'époque i
laquelle doit se rapporter la preuve est différente. Lorsque
la validité d'une marque est attaquée sur ia base d'un emploi
ou d'une révélation antérieure, l‘époque décisive est la date

de production de la demande d'enregistrement (voir article

16(3) de la Loi sur les marques de commerce sdpra); quand elle

est attaquée en raison de l'absence de caractére distinctif,

c'est 1l'époque ol ont été engagées les procé&dures gqui importe

(voir Loi sur les marques de commerce, article 18(1)b) supra);
par contre, dans le cas de l'action de tromperie sur 1'identité
du fabricant, c'est le moment ol les actes reproch&s ont eu

lieu pour la premidre fois qu'il convient de prendre en compte.




-Les trois principaux motifs vour lquUCio une marqut
peut &tre attaquée ont &té discutés plus haut dans les présents
motifs. 1Ils sont tout a fait différents de ceux pour lesquels
une action de tromperie sur l'ideptité du.fabricantvfondée sSur
l'article 7 b) ou sur la common law peut étre engagée. De
méme, la marque pourrait &tre déclarde invalide pour 1l'un

quelconque des trois motifs principaux ou pour tous les trois

‘prévus par la Loi, et la radiation de l'enregistrement &tre

ordonnée, lors méme qu'une actlon de tromperie sur 1'identité

du fabricant serait rejetde sur le fond

Les domaines ofi il existe de considérables
différences entre une action de tromperie sur l'identité du
fabricant fondée sur l'article 7 b) et une action tendant §
faire invalider ude marqﬁe de commerce pourraient étre ré&sumés
comme suit: la "chose" ou le droit protégé, la cause d'action,
les motifs sﬁr lesquels repose 1'action, la nature des preuves
3 produire et }'époque a laquelle celles-ci doivent se
fapporter. D'autre part, je ne trouve rién de vraiment commun
entre une action de tromperie fondge sur l'articleA7 et.l'une
quelconque des actions susmentionnées.. Paf conséquenﬁ, je ne
vois pas comment on peut considérer une action fondée sur
l'article 7 b), ou l'article 7 b) lui-méme, comme "un
complément de la loi fédérale sur les marques de commerce".

Bnfin, lorsqu'une marque de commerce est déclarée invalide, il

s'agit d'une décision in rem. Dans une action de tromperie sur

1'identité du fabricant, le jugement, de par sa nature méme, ne

saurait en aucun cas é&tre considérd comme une décision in ren.

J'estime donc que l'article 7 b) de la Loi sur les

marques de _commerce est ultra vires du pouvoir législatit




fédéral, et que la présente Cour est inconpdtente pour juger la
question soit sur le fondement de cet article, soit, a
fortiori, sur la base de l'action de tromperie sur 1l'identité

du fabricant de la common law. Cette partie de la demande de

la demanderesse sera par cons&quent rejetée.

DES CONSTATATIONS DE FAIT RELATIVES A L'ARTICLE 7 b)

Les avocats des deux parties ont déclaré que quelle
que soit ma décision sur la question de la constitutionnalité
de l'article 7 b), il en sera fait appel. C'est pour cette
raison qu'ils m'ont demandé de procéder aux constatations de
fait qﬁi pernmettront de statuer au fond et d'éviter un nouveau
procés, au cas ol cet article serait en fin de compte déclaré

intra vires.

Ayant examin& mes motifs, j'estime qu'd 1l'exception
de quelques constatations secondaires auxquelies je vais
maintenant procé&der, toutes les constatations de fait requises
pour statuer au fond sur une action de troﬁperie fondée sur
l'article 7 b) ont &té faites lorsque j'ai abordé-les diverses

autres guestions soulevées par la présente action.

Je constate que.la défenderesse a toﬁjours agi en
connaissance de cause: par son dirigeant ﬁarrison, elle
connaissait bien l'existence de la'marque, du nom et de
l'entréprise de la demanderesse lorsqu'elle a décidé d'adopter
son propre nom et sa propre marque. Au vu de tous les &léments
de preuve, j'estime que, selon la préponddrance des

probabilités, c'est précisé&ment d cause de l'existence du nom,
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de la marque et de la réputétion de la demandereése_que»la
défehderesse a adopté le nom "Motel 6" comme partie de sa
marque et que la'marque choisie ressemble tant a celle de la
demanderesse. Il_est}permis de conclure que la coﬁduite de la
défenderesse touche & la pratique commerciale répréhénsible;
puisque je suis convaincu qu'elle voulait amener les
automobilistes a croire qu'il existait des rapporfs entre les
deux sociétés considérées. Elle voulait tirer parti de la
bonne féputatioﬁ que s'édtait faite la demanderesse sur ce
marché. A partir du ler juin 1973, date & laquelle la
défenderesse a ouvert son motel a Vernon, il est tfés probable
que quelgues automobilistes alent cru que ce»motel appartenait
a la chaine amériéaine. I1 existe des preuves quant &
1'existence d'un "Big 6 Motel" & Revelstoke (C.-B.); mais il
n'existe semble-t-il aucune autre preuve quant a 1'emploi dﬁ

- chiffre "6" en liaison avec des motels au Canada.

Pour ce qui est du nom de la défénderesse et de son
intention de profiter de la clientéle de la demanderesse, la
premiére a originairemenﬁ essayé de se constituer exactémént
sous le méme nom que.la dernidre. Le nom "No. 6 Motel Ltd." a
été adopté parce que les autorités compétentes de la province
ont rejeté "Motel 6 Ltd." comme dénomination sociale. A cet
égard, j'attribue peu d'importance et peu de foi 5 la preuve‘
que le public n'est pas trompé sur l'identité de la
demanderesse puisque les téléphonistes de la défenderesse ont
recu l'ordre d'identifier, et identifient effectivement, ses
motels comme "No. 6 Motel" et non comme "Motel 6“, Finalement,
je ne suis certainement pas disposé a dire que la marque de la
demanderesse est "faible". Elle a été imitée d'une maniére

flagrante par la défenderesse.




Les constatations précédentes ainéi que celles gue
J'ai faites en jugeant les autres points soulevés soﬁt, a mon
avis, toutes celles proprés 3 permettre de trancher la question
de la tromperie sur l'identitd du fabricant. Je m'abstiens
délibérément de statuer au fond, puisqu'il est toujours
possible que la demanderesse intente devant la Cour supféme de
la Colombie-Britannique une action de trouperie sur 1'identité
du fabricant en se fondant sur la common lav si elle n'a pés‘éu
Jain de cause aprés avolir épuisé tous les recéursAdans la
présente action. Si une tellevaction &tait intentée,‘se
Poserait, bien entendu, la trés importante question de savoir
si l'action de common law a évolué au point od les parties’
n'ont pas besoin d'8tre des concurrentes, et dans |
l'affirmative,vcelle de savoir si cette action est ouverte
lorsque la demanderesse n'a pas, au Canada, d'existence
matériellé, de représentation, d'organisation ou de systéme de

quelque nature.

.

DES DOMMAGES—-INTERETS

Les seuls dommages-intéréts réclamés, et les seuls
qui, en fait, sont susceptibles d'étre accordéds eu Egard aux
faits de 1'espdce, sont ceux qui se rapportent au prétendu

délit de tromperie sur 1'identité du fabricant.

Aucun préjudice spécial n'a &té €tabli et il n'existe
aucune preuve de préjudice général 3 la clientdle de 1la
demanderesse. Rien ne prouve par exemple que les services et
le logement fournis par la défenderesse soient d'une qualité

inférieure 3 ceux de la demanderesse et causent un pré&judice &




1'achalandage de celle-ci. Puisqu'elles exercent leurs
activités sur des marchés différents, c'est-i-dire dans des
pays différents, la défenderesse ne saurait enlever des clients
a la demanderesse. La société demanderesse a, lors de l'achat
de Motel 6 en 1973 aux trois particuliers Hawthorne, Harrison
et Mitchell, attribué une valeur de $ 75,000 & son achalandage
dans le prospectus &mis pour la vente des actions de la
société. Il s'agissait toutefois d'un chiffre purerent
arbitraire et le prospectus &mis & l'époque portait la mention
suivante:
(TRADUCTION) Ces actions ont &été émises aux prix de

$ 0.10 chacune pour un total de

$ 75,000, montant qui n'a pas

nécessairement de rapport avec la

valeur de la marque de commerce

originairement acquise par les

vendeurs a un prix estimatif de
$ 5,000.

Je constate aussi qu'en novenbre 1972, 1la
demanderesse a déposé une demande d'enregistrement de sa narque’
de commerce au Canada. Cette demande ne reposait ni sur un
emploi éctuel ni sur un emploi propos? au Canada, mais bien sur

une utilisation et un enregistrement américains.

JUGEMENRT

sera rendu un jugement ordonnant que solent radiées
du registre des marques de commerce la marque de la socidté
défenderesse enregistrée le 23 aolt 1974 sous le no 201,351, et
aussi celle du défendeur Hawthorne ehregistrée le 28 aolt 1979
sous le nO 170,826. Toutes les autres demandes de la
demanderesse seront rejetées, la demande fond€e sur l'article 7

b) de la Loi sur les marques de commnerce &tant toutefois

rejetée uniquement pour défaut de compdtence. . La requéte par
laquelle la défenderesse demande un jugement déclarant que la
denanderesse n'a aucun droit d'auteur sur sa aarque ne sera pas

accuelillie, puisqu'un tel jugeﬂent n'aurait eu 4" effet qu'entre
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les parties et serait inutile étant donné les motifs par

lesquels la réclamation que fait valoir la demanderesse contre

la défenderesse pour violation de droit d'auteur est rejetée.

DES FRAIS

Un jugement en bonne et due forme sera rendu en ce
Sens. Toutefois, je réserve ma deelslon sur les dépens,
pu1sque les avocats des deux parties ont demandé a presenter
des observations sur la question au cas ol le succés ne serait

pas entier.

OTTAWA, , | George Addy

le 3 avril 1981 J.C.F.C.

Traduction certifide conforme - -

Tan, Trinﬁ;viethMmmmww,uwwM"




COUR FEDERALE DU CANADA

[loms des avocats et procureurs
inscrits au dossier

HO DU GREFFE: T-882-74

INTITULE DE LA CAUSE: MOTEL 6, TUC.

HO. 6 MOTEL LIMITED et
JOHII VAN EDHMOND BEACHCROFT HAWIHORIE
LIEU DE L'AUDIENCE: VANCOUVER
DATES DE L'AUDIENCE: les 17, 18, 19, 20, 23, 24 e
1981 :
MOTIFS DU JUGEMENT PROIONCES PAR LE JUGE ADDY, le

ONT COMPARU:

D. Morrow pour la demanderesse

. R.H. Barrigar,
L. Turlock pour les dé&fendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar,
Ottawa pour la demanderesse

Barrigar & Oyen,
Vancouver _ pour les dé&fendeurs
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