Cour fédérale Federal Court

Date: 20091124
Dossier : T-1159-08
Référence : 2009 CF 1208
Montréal (Québec), le 24 novembr e 2009

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAINVILLE

ENTRE :
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.

demanderesse

WISE GOURMET INC.

défender esse

MOTIFSDU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Lademanderesse fait appel, en vertu del’ article 56 de la Loi sur les margues de commerce
(laLoi), d'une décision du 20 mai 2008 (la décision) de Jill W. Bradbury agissant au nom du
registraire des marques de commerce conformément a une délégation de pouvoir, atitre de membre
de laCommission des oppositions des marques de commerce. Dans les présents motifs, le décideur
seradésigné leregistraire. Dans sa décision, le registraire argjeté I opposition d’ Advance Magazine
Publishers (lademanderesse) al’ enregistrement, par Wise Gourmet Inc. (la défenderesse), dela

marque de commerce WISE GOURMET.
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[2] La demanderesse aprésenté ala Cour fédérale, comme I'y autorisait e paragraphe 56(5) de
laLoi, des preuves nouvelles prenant laforme de deux longs affidavits qui n’ &aient pas devant le
registraire. La Cour doit donc en I’ espéce examiner lanorme en vertu de laquelle dle doit revoir la

décision du registraire compte tenu des preuves nouvel les produites.

Contexte

[3] Le 31 décembre 2003, une demande d’ enregistrement de la marque WISE GOURMET a été
présentée conformément ala L oi. Lademande éait fondée sur le fait que cette marque avait
commencé a étre utilisée désjanvier 2002. || éait déclaré que la marque serait employée au Canada
en liaison avec divers produits alimentaires et suppléments alimentaires, a savoir livres de cuisine,
bulletins, guides de nutrition, recettes et périodiques ayant trait alanutrition et al’ alimentation. La
marque devait auss étre utilisée en liaison avec des émissions de télévision et deradio ainsi qu’ avec
des sites Web consacrés aux aliments santé et al’ épicerie fine, mais auss en liaison avec des
sarvices de magasin de détail se spéciaisant dansles aliments santé et |’ épicerie fine et dans

I’ organisation d' excursion.

[4] Apres|’annonce de la demande a des fins d’ opposition, la demanderesse a déposé une
déclaration d’ opposition le 22 ao(t 2004, en invoquant plusieurs moyens qui, pour la plupart, se
fondent sur le fait que, selon lademanderesse, lamarque WISE GOURMET crée de la confusion
avec sa marque de commerce GOURMET et une marque connexe, enregistrées conformément ala
Loi sousles numéros 392,189 et 277,151. La demanderesse faisait auss valoir que lademande

d enregistrement de la marque WISE GOURMET n’ éait pas conformealaloi.
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[5] Diverses preuves par affidavit et divers arguments ont &é présentés au registraire par la
demanderesse et la défenderesse, une audience aeu lieu devant le registraire, puis la décision fur

rendue.

L a décision contestée

[6] Leregistraire argeté |’ argument du défaut d’ emploi de lamarque WISE GOURMET,
fondé sur I’ alinéa 30b) de la Loi, au motif que |’ opposante (dans | e présent appel, la demanderesse)
n'avait pas apporté la preuve du défaut d emploi. Leregistraire aauss rejeté, pour laméme raison,

le moyen d’ opposition fondé sur I'inobservation de I’ alinéa 30i).

[7] Lereste deladécision traitait de divers moyens d’ opposition axés sur la confusion entre la

marque WISE GOURMET et lamarque GOURMET de la demanderesse.

[8] D’ abord, leregistraire arejeté les moyens d' opposition fondés sur |’ article 16 de la L oi, qui
prévoit que, pour qu’ une marque de commerce soit enregistrée, elle ne doit pas créer de laconfusion
aladate de sa premiére utilisation ou, selon le cas, aladate du dépét de la demande

d enregistrement, avec une marque de commerce antérieurement employée ou révél ée au Canada
par une autre personne. Leregistraire aestimé qu'il n’ était pas établi que la demanderesse avait

employé sa marque de commerce GOURMET avant les dates pertinentes (décision, page 5).
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[9] Deuxiémement, le registraire a appliqué le critére relatif ala confusion aux autres moyens
d' opposition avancés contre I’ enregistrement de lamarque WISE GOURMET. Pour savoir S'il y
avait confusion, le registraire a appliqué le critere de la premiére impression et du souvenir

imparfait.

[10] Leregidraireaestimé quelamarque WISE GOURMET et lamarque GOURMET n’ étaient
pas foncierement distinctes, puisque chacune d' elles prétend faire savoir aux gastronomes que son

objet pourrait les intéresser.

[11] Leregistraire aégaement estimé que la preuve del’emploi ou de lapromotion de lamarque
WISE GOURMET ne permettait pas d’ affirmer qu’ elle avait été le moindrement révélée. S agissant
del’emploi de lamarque GOURMET, leregistraire atiré les conclusions de fait suivantes :

[TRADUCTION] Comme |’ opposante n’ a pas apporté lapreuve qu’ dle

aemployé ou fait connaitre lamarque GOURMET, il m’ est

impossible de conclure que la marque a éé le moindrement révél ée.

Il est vrai que la demanderesse a prouve jusgu’ a un certain point

I’emploi ou lapromotion de lamarque de |’ opposante|...], maisl’on

ne sait pas dans quelle mesure les Canadiens ont pu étre exposésala
marque de I’ opposante (décision, page 6).

[12] S agissant deladurée d emploi de chacune des marques, le registraire aconclu quela
marque GOURMET avait éé employée au Canada depuis au moins 1957, encore qu’il est présumé

gu'il s agissait d’ un emploi de minimus.
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[13] Leregidtraire aestimé gue les marchandises ou services des parties éaient apparentés et se
chevauchaient. Peu de renseignements avaient éé communiqués concernant les circuits
commerciaux des parties, mais le registraire a jugé raisonnable de présumer que leurs circuits

commerciaux pouvaient se chevaucher, en particulier en matiére de publication.

[14] S agissant du niveau de ressemblance entre les deux marques, le registraire éait d avis que
lapremiére partie d' une marque de commerce &ait la plus révélatrice pour |’ éablissement d' une
distinction, et il adonc conclu que [TRADUCTION] «[...] bien qu’il y ait une ressemblance assez
marquée entre les deux marques, le mot WISE, par son apparence, sasonorité et I'idée qu'il
suggere, a pour effet de distinguer quelque peu la marque de la demanderesse de celle de

I’ opposante » (décision, page 7).

[15] Leregistrairen apu, enraison delafaiblesse de la preuve produite, se prononcer d’' une

maniere catégorique sur I’ éat du marché. Cependant, il arelevé que la demanderesse avait apporté
lapreuve que 740 ouvrages contenant le mot Gourmet dans leurstitres, par exemple « The Country
Gourmet », « Natural Gourmet », « Microwave Gourmet », « Gourmet Traveller » et maints autres

titres sembl ables, étaient mis en vente sur lalibrairie canadienne en ligne www.indigo-chapters.ca.

Leregistraire n’ a pas accordé beaucoup de poids a cette preuve de I’ existence d’ autres publications,
mais C' est une preuve qui a néanmoins joué un role d’ appui dans la conclusion indépendante a
laquelle est arrivé leregistraire, [TRADUCTION] « ... a Savoir que, sans la preuve d une réputation
acquise, lamarque GOURMET ne devrait avoir droit qu’ a une protection trés réduite, en raison de

sa nature descriptive » (décision, page 8).
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[16] Leregistraire adonc conclu que, suivant la prépondérance de la preuve, la confusion entre
les deux marques ' &ait pas probable. Plus précisément, d’ apreslui, le Canadien moyen ne serait
pas d’ emblée amené a dire que le magazine GOURMET et leslivres de cuising, bulletins, guides de
nutrition, recettes ou périodiques portant les mots WISE GOURMET et ayant trait alanutrition et a
I’ alimentation partageraient la méme source. En arrivant & cette conclusion générale, leregistraire
soulignait ce qui suit : [TRADUCTION] « Si je suis arrivé a cette conclusion générale, ¢’ est parce que
le mot courant GOURMET est précisément cela, un mot trés courant, dont la signification
descriptive est notoirement connue. L’ opposante N’ a pas prouve qu’ elle aacquis une réputation
considérable dans samarque, et il est bien établi en droit que, lorsqu’ une partie adopte une marque
intrinsequement faible, des différences relativement modestes suffiront ala distinguer d’ une autre
marque » (décision, pages 8 et 9). Cette conclusion aauss été appliquée ala marque déposée

GOURMET Design.

[17] Finaement, leregistraire a, pour des raisons techniques, rejeté I’ opposition, compte tenu
d'un autre enregistrement, n° 576,562, de la marque GOURMET, employée en liaison avec des

magazines et publications en ligne et aux fins d’ un site Web.

[18] S agissant du moyen d’ opposition fondé sur |’ absence de caractere distinctif de lamarque
WISE GOURMET, le registraire arejeté ce moyen d’ opposition pour absence de preuve :
[TRADUCTION] « pour apporter lapreuve initiale requise al’ appui de ces moyens, il suffit a

I’ opposante de montrer que ses marques étaient « connues, dans une certaine mesure du moins », a
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partir du 22 aolt 2005. [...] Je suisd’ avis que I’ opposante n' a pas apporté cette preuve initiale, et je

rejette donc ces moyens » (décision, pages 9 et 10).

La preuve additionnelle

[19] Dansle présent appel, la demanderesse a déposé deux longs affidavits afin de combler les

lacunes que présentait son opposition et qu’ avait relevées e registraire dans sa décision.

[20] L’undesaffidavits provient d’ une associée de I’ agente de marques de la demanderesse,
Marlye Monfiston, et dans cet affidavit, I’ associée s explique sur une recherche Internet effectuée le

3 décembre 2008 dans |e site de lalibrairie canadienne en ligne www.indigo-chapters.ca, recherche

qui portait sur leslivres mis en vente en ligne et contenant, dans leurs titres, les mots « best of
gourmet ». Les résultats montrent que plusieurs éditions de lagamme de livres « Best of Gourmet »
de lademanderesse étaient effectivement mis en vente sur les services en ligne de Indigo-Chapters a

|adate de larecherche.

[21] L’autreaffidavit, daté du 17 décembre 2008, provient de Susan Bornstein, éditrice associée
et responsable du marketing de Gourmet Magazine, aNew Y ork (I’ affidavit Bornstein). L’ affidavit
Bornstein contient des renseignements qui n’ont pas éé portés ala connaissance du registraire. 1

s éend sur des centaines de pages, s |’ on compte ses annexes. M™ Bornstein semble occuper son
poste actuel depuis 2008 seulement, mais €lle a occupé un poste semblable, de 2000 42008, dans un
autre magasine de Condé Nast. Puisqu'’ elle était dirigeante du magazine Gourmet et qu’ elle avait

donc accés aux dossiers de I’ organisation, je suis d' avis qu’ €lle peut ajuste titre fournir des
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renseignements sur les registres de ce magazine, ains que d autres renseignements sur sa

distribution et ses ventes.

[22] Danscet affidavit Bornstein, nous apprenons que le magazine Gourmet est publié chague
mois par la demanderesse par |’ entremise de sa division non constituée en personne morale, Condé
Nast Publications, et que ce magazine se consacre al’ art de recevoir, al’ alimentation, aux boissons,
au style de vie, aux voyages, aux restaurants et al’ épicurisme en général. L’ affidavit Bornstein nous
apprend que le magazine Gourmet a é&té diffusé au Canada et aux Etats-Unis, sans discontinué,

depuis 1957.

[23] L’affidavit Bornstein contient des renseignements intéressant sur le tirage du magazine
Gourmet. Le tirage moyen du magazine dépasserait largement les 700 000 exemplaires par mois
aux Etats-Unis d’ Amérique, et 20 000 exemplaires par mois au Canada. A | appui de ces chiffres,

I’ affidavit Bornstein est accompagné, comme piece D, des états non vérifiés de |’ éditeur portant sur
ladiffusion du magazine, qui ont &é communiqués, de juin 2002 ajuin 2008, au Bureau de
vérification destirages. Ces états non vérifiés tendent a confirmer les tirages susdits pour la période
visée, y compris un tirage bien supérieur a 20 000 exemplaires par mois au Canada, et une diffusion

dans chacune des provinces.

[24] L’affidavit Bornstein reléve aussi que la demanderesse a publié, ou accordé I’ autorisation de

publier, de 1985 a 2007, la série de livres de recettes « Best of Gourmet », ains que d’ autres livres
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de recettes dont les titres portent la marque « GOURMET », par exemple le « Gourmet Cookbook »

publié depuis les années 50.

[25] L’affidavit Bornstein précise que, jusqu’ a septembre 2007, 378 000 exemplaires du

« Gourmet Cookbook » avaient été vendus en Amérique du Nord, tandis que plus de

10 000 exemplaires et 30 000 exemplaires des livres de recettes « Best of Gourmet » avaient été
vendus en 2006 et 2007 respectivement. Les chiffres des ventes pour le Canada seul ne sont pas

mentionnés dans I’ affidavit.

[26] L’affidavit Bornstein donne auss desindications sur divers sites Web de la demanderesse

portant les noms www.gourmet.com et www.gourmetscoop.com, ou I’ on peut trouver une diversité

d articles et de renseignements sur I’ alimentation et sur des sujets apparentés. Ces sites Web

permettent ala demanderesse de vendre des pages d’ annonces adestiers.

[27] L’affidavit Bornstein mentionne aussi que la demanderesse fait connaitre son magazine par
dives moyens, notamment des événements promotionnels et commerciaux en liaison avec la marque
de commerce GOURMET, par exemple séminaires interactifs, dégustations de vins fins et de
cocktails, démonstrations culinaires, etc., et qu’ elle dépense chague année en moyenne plus de

2 millions de dollars a de telles fins. Cependant, la répartition de ces dépenses promotionnelles entre
le Canada et les Etats-Unis i’ est pas mentionnée dans |’ affidavit, ce qui donne & penser que les
dépenses de promotion engagées au Canada sont au mieux proportionnelles ala diffusion de son

magazine au Canada.



Page: 10

[28] EnI’espece, lademanderesse a soumis ala Cour une quantité appréciable de preuves
nouvelles, des preuves qui annulent nombre des conclusions du registraire. La demanderesse a
méme produit une preuve convaincante selon lagquelle elle emploie samarque GOURMET depuis
de nombreuses décennies au Canada et que cet emploi est répandu partout au Canada. L es preuves
nouvelles montrent de maniére concluante que sa marque GOURMET est diffusée abondamment et
depuis longtemps parmi les consommateurs canadiens, et qu’ elle a donc acquis une certaine

réputation au Canada.

[29] Ladéfenderessen’apas contesté les preuves nouvelles ni n’a présenté de conclusions dans
le présent appel. Cependant, dans une |ettre datée du 20 octobre 2009, elle ainformé la Cour quele
magazine Gourmet alait cesser de paraitre aprés son numéro de novembre 2009. Comme la
défenderesse n' a pas envoyé une copie de cette | ettre ala demanderesse, ¢'est laCour qui ena
transmis une copie ala demanderesse. Lors de I’ audition du présent appel, a Toronto, le

28 octobre 2009, la demanderesse a déclaré qu' elle laissait ala Cour le soin de décider dela
recevabilité de lalettre; par ailleurs, I’ avocat de la demanderesse ainformé la Cour que sa cliente ne

niait pas|’information figurant dans cette lettre.

[30] Puisque cette lettre de la défenderesse n’ a pas été produite sous laforme d’ un affidavit, sa
recevabilité comme preuve dans la présente instance pose de sérieuses difficultés. Ces difficultés

sont accentuées par le fait que la défenderesse N’ a pas participé au présent appel, s ce n’ est par
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I’envoi de ladite |ettre quelques jours avant |’ audience, et sans méme qu’ €lle soit transmise ala

demanderesse.

L espositionsdes parties

[31] L’argument fondamental de la demanderesse est que, compte tenu des preuves nouvelles
présentées ala Cour, il est raisonnable de penser qu'il y arisque de confusion entre la marque
WISE GOURMET et sa propre margue déposée, GOURMET. C'est aladéfenderesse qu'il
appartient d' éablir qu’ une confusion entre les deux marques est improbable, mais elle anéanmoins
décidé de ne pas contester les preuves nouvelles produites par |a demanderesse. Compte tenu que la
charge de la preuve repose sur la défenderesse et qu’ une confusion entre les deux marques reste
probable, |a demanderesse affirme que la défenderesse n’ a pas droit al’ enregistrement de lamarque

WISE GOURMET comme marque de commerce.

[32] Commeil est mentionné plus haut, la défenderesse N’ a pas participé au présent appdl. Elle
est néanmoins fondée a faire examiner saposition en appel : Gill & Jolliffe, Fox on Canadian Law
of Trade-Marks and Unfair Competition, quatrieme édition, au paragraphe 6.8 (d.), page 6-34.1 de

I édition afeuilles mobiles, Canadian Schenley Digtilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery
Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, aux pages4 et 5. J ai donc passe en revue |es documents soumis par la
demanderesse au registraire dans la procédure d’ opposition, y comprisles affidavits et les

arguments écrits soumis en son nom.
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[33] Ladéfenderesse affirmait pour I’ essentidl, devant le registraire, qu'il n’y a aucun véritable
caractére distinctif dans lamarque GOURMET de la demanderesse, une marque qui est un mot
courant largement employé. La défenderesse fait auss valoir que I’emploi du mot WISE en liaison
avec le mot GOURMET minimise toute ressemblance entre les deux marques, detelle sorte qu’il ne

saurait y avoir de confusion entre les deux.

Lanormede controdle

[34] Dansson arrét récent, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au
paragraphe 62, la Cour supréme du Canada écrivait que, pour savoir quelle norme de contréle
appliquer dans un cas donng, il falait suivre un processus en deux étapes : « premiérement, la cour
derévision vérifie s lajurisprudence éablit dgja de maniere satisfaisante le degré de déférence
correspondant a une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se
révele infructueuse, ele entreprend I analyse des é éments qui permettent d' arréter [labonne norme
de contréle ». Il convient donc de vérifier d’ abord quelle norme de contrdle, selon lajurisprudence,

est lanorme a appliquer aux appelsinterjetés en vertu del’ article 56 de la L oi.

[35] Avant!l'arrét Dunsmuir, lanorme de contréle qui S appliquait aux appels de cetype, ou la
guestion principale en jeu concerne I’ existence probable d’ une confusion, avait éé minutieusement
examinée par la Cour supréme du Canada dans |’ arrét Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.,

[2006] 1 R.C.S. 772, (2006) 49 C.P.R. (4™ 321 [I’ arrét Mattel]. Dans cette affaire, ol des preuves

nouvelles avaient été produites devant la Cour fédérale, mais jugées non pertinentes, ¢’ est lanorme
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de ladécision raisonnable simpliciter qui a été retenue (au paragraphe 40) comme norme de contréle

aappliquer :

Compte tenu, en particulier, de |’ expertise de la Commission et du
réle d « appréciation » que lui imposel’art. 6 delaLoi, jesuisd avis
que, malgré |’ octroi d’un droit d' appel absolu, lanorme de contréle
applicable est celle du caractere raisonnable. Le pouvoir
discrétionnaire dont dispose la Commission ne commande pas la
grande retenue dont il faut faire preuve, par exemple, al’ égard de

I’ exercice ministériel d’un pouvoir discrétionnaire, auquel s applique
habituellement la norme du caractére manifestement déraisonnable
(p. ex. SC.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003]

1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, par. 157), maislaCommission n’ est pas
tenue non plus de satisfaire alanorme de la décision correcte,
comme s elletranchait une question de droit de portée générale qui
peut étre isolée (Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
I"lmmigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 26). Comme
I’aexpliquélejuge lacobucci dans Ryan, par. 46, lanorme
intermédiaire (celle du caractere raisonnable) signifie qu’ « [u]ne cour
sera souvent obligée d' accepter qu’ une décision est raisonnable
méme s'il est peu probable qu’ elle aurait fait le méme raisonnement
ou tiré laméme conclusion que letribunal. » Laquestion est de
savoir s ladécision delaCommission est éayée par des motifs qui
peuvent résister « aun examen assez pousse » et s elle n’est pas

« manifestement erronée » : Southam, par. 56 et 60.

[36] Bien quelaquestion ne fut pas directement posée dans |’ affaire Mattdl, le juge Binnie afait

observer, au paragraphe 35, qu’ une autre norme de controle s appliquerait S une preuve nouvelle et

pertinente éait produite en appel devant la Cour fédérae:

Lorsqu’un nouvel élément de preuve est admis, il peut, selon sa
nature, apporter un éclairage tout afait nouveau sur le dossier dont
était saisie laCommission et amener ains |e juge des requétes a
instruire |’ affaire comme s'il S agissait d’ une nouvelle audition
fondée sur ce dossier dargi plutét que comme un simple appel
(Philip MorrisInc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987]
A.C.F.n°849(QL) (C.A.). L’ article 56 laisse croire que le
|égidateur voulait qu’il soit procédé a un réexamen complet, non
seulement des questions de droit, mais auss des questions de fait et
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des questions mixtes de fait et de droit, y compris la probabilité de
confusion. Voir en général Brasseries Molson c. John Labatt Ltée,
[2000] 3 C.F. 145 (C.A.), par. 46-51; Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.,
[2000] A.C.F. n° 1864 (QL) (C.A.F.), par. 4, et Garbo Group Inc. c.
Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. n° 1763 (QL) (1®ingt.).

[37] Dansun arrét delaCour d appel fédérae, Brasserie Molson c. John Labatt Ltée, [2000]
3C.F. 145(C.A.), (2000) 5 C.P.R. (4™ 180, [2000] A.C.F. n° 159 (QL), un précédent que
lejuge Binnie acité et suivi dans!’ arrét Mattel, le juge Rothstein (maintenant juge ala Cour
supréme) écrivait, aux paragraphes 46 et 51 :

Du fait qu'il offrel’ opportunité de produire une nouvelle preuve,

I’ appel prévu al’ article 56 n' est pas une disposition d’ appel
habituelle par laquelle la cour saisie rend sa décision sur labase du
dossier de la cour dont la décision fait I’ objet de |’ appel. Un appel
régulier N’ est pasinterdit s aucune preuve additionnelle n’ et
produite, maisil n"y aaucune obligation de procéder ains. L’ appel
prévu N’ est pas non plus un proceés de novo— au sens strict du
terme. Ce terme renvoie habituellement aun proces qui requiert la
création d’' un tout nouveau dossier, comme s'il n'y avait paseu de
proces en premiere instance. Ains, dans un proces de novo, la cause
doit étre jugée uniquement sur la base du nouveau dossier et sans
égard alapreuve présentée dans les procédures antérieures.

[..]

Je pense que I approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et
McDonald' s Corp. est conforme ala conception moderne de la
norme de controle. Mémesil y a, danslaLoi sur lesmarques de
commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité
d un appel alaCour fédérale, les connaissances spécialisées du
registraire sont reconnues comme devant faire I’ objet d’ une certaine
déférence. Compte tenu de I’ expertise du registraire, et en |’ absence
de preuve supplémentaire devant la Section de premiere instance, je
considere que les décisions du registraire qui relévent de son champ
d expertise, qu'’ elles soient fondées sur lesfaits, sur le droit ou

gu’ elles résultent de I’ exercice de son pouvoir discrétionnaire,
devraient étre révisées suivant la norme de la décision raisonnable
simpliciter. Toutefois, lorsgu’ une preuve additionnelle est déposee
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devant |a Section de premiére instance et que cette preuve aurait pu
avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur |’ exercice de
son pouvoir discrétionnaire, e juge doit en venir a ses propres
conclusions en ce qui concerne |’ exactitude de la décision du
registraire. [Non souligné dans |’ original .]

[38] Dansl’arrét Maison Cousin (1980) Inc. c. Cousins Submarines Inc., 2006 CAF 409, (2006)
60 C.P.R. (4™ 369, [2006] A.C.F. n° 1968 (QL) [I’ arrét Maison Cousin], une décision postérieure &
I’arrét Mattdl, la Cour d' appel fédérale appdlait, aux paragraphes 4 et 7, a un examen de novo en
appel lorsque d’importantes preuves nouvel les sont produites devant la Cour fédérale :

L’ appelante a porté cette décision en appel devant la Cour fédérae.
Alertée par les commentaires du délégue du registraire quant ala
faiblesse de sapreuve al’ appui de son opposition, |’ appelante s est
prévaue du droit que lui confere e paragraphe 56(5) de suppléer ala
preuve au dossier. Elley aversé de nouveaux déments de preuve. Le
juge a examiné cette nouvelle preuve sous I’ angle de la norme de
contréle. Il en est venu ala conclusion gqu’ élle était suffisasmment
significative et probante, et qu'il devait appliquer lanormedela
décision correcte. Ce faisant, il nous apparait que lejuge limitait ainsi
inddment sadiscrétion d’ intervenir car, ayant constaté le caractére
significatif et probant de lanouvelle preuve, il N’ était plus appeléa
réviser la décision du délégué du registraire, mais plutdt a décider la
guestion au mérite a partir des éléments de preuve dont il disposait.

[...]

Lejuge qui décide laquestion de novo peut intervenir sansqu’il ait a
identifier une erreur quelconque de lapart du délégué, et il n'a
aucune obligation de réserve face ala décision de ce dernier. |l est
appel é a décider la cause a partir des éléments de preuve dont il
dispose, et desregles de droit qui S'y appliquent.

[39] L’approche adoptée dans |’ arrét Maison Cousin a ultérieurement été suivie dans de

nombreuses décisions : Shell Canada Ltée c. P.T. Sari Incofood Corp., 2008 CAF 279, (2008)
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68 C.P.R. (4”‘) 390, [2008] A.C.F. n° 1320, au paragraphe 22; Canadian Tire Corp. c. Accessoires
d autos Nordiques Inc., 2007 CAF 367, (2007) 62 C.P.R, (4th) 436, au paragraphe 30; Curb c.
Smart & Biggar, 2009 CF 47, (2009) 72 C.P.R. (4™ 176, [2009] A.C.F. n° 85 (QL), au

paragraphe 7; Vétement Multi-Wear Inc. c. Riches, Mckenzie & Herbert LLP, 2008 CF 1237, (2008)
73 C.P.R. (4™ 3, [2008] A.C.F. n° 1602, aux paragraphes 12 & 16; Guido Berlucchi & C. Sr.l. c.

Brouilette Kosie Prince, 2007 CF 245, (2007) 56 C.P.R. (4™ 401, [2007] A.C.F. n° 319, au

paragraphe 24.

[40] Cetterevue delajurisprudence s est révé ée utile pour déterminer la norme de contréle a

appliquer, et il ne M’ est donc pas nécessaire de faire une analyse relative alanorme de controle.

[41] Enl’espece, lesconclusions du registraire sur la question de la confusion ont été largement
contredites par les preuves nouvelles, et en |’ occurrence déterminantes, produites par la
demanderesse. Le dossier ne renferme rien qui donne a penser que les conclusions du registraire
étaient fautives sur la question de la confusion, dans lamesure ou seule la preuve produite devant le
registraire est prise en compte, mais la profondeur et I'importance des preuves nouvelles soumises
par la demanderesse sont telles qu’ une nouvelle décision rendue al’issue d' une procédure de novo

simpose.

[42] D’ailleurs, lesmoyens d opposition fondés sur I article 16 delaLoi ont été rejetés par le
registraire au motif que la demanderesse n’ avait pas établi I’ emploi de sa marque GOURMET au

Canada avant ladate de dép6t de la demande d’ enregistrement de lamarque WISE GOURMET par
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ladéfenderesse et avant |a prétendue date de premier emploi de cette marque par |a défenderesse

(page 5 deladécision). Cette conclusion ne vaut plus, alalumiére des preuves nouvelles produites.

[43] Encequi concernele critére fondamental permettant d’ évaluer lesrisgues de confusion, un
critére qui prend en compte les facteurs explicitement énumérésdanslaloi, leregistraire argetéles
moyens d’ opposition, principalement pour les motifs suivants : [TRADUCTION] «[...] | opposante

N’ apas apporté la preuve qu’ elle aemployé ou fait connaitre lamarque GOURMET »

(décision, page 6), «[...] on ne sait pas dans quelle mesure les Canadiens ont pu étre exposés ala
marque de I’ opposante » (ibid.), «[...] cet emploi [de lamargque de |’ opposante] est présumé étre
seulement un emploi de minimus » (ibid.), « trés peu de renseignements ont été fournis concernant
les circuits commerciaux des parties|...] » (ibid.), « I’ opposante N’ a pas prouvé qu’' elle a acquis une
réputation substantielle dans samarque|...] » (décision, page 8), « I’ opposante n’ a pas établi

gu’ elle aacquis une réputation substantielle en liaison avec la marque GOURMET pour ces services
enregistrés [services Web] » (décision, page 9), etc. Ces conclusions ne sont plus défendables

compte tenu des preuves nouvelles produites.

[44] Par conségquent, je procéderai de novo al’ examen des questions soulevées dans le présent
appel, en particulier laquestion de la confusion, étant entendu que les preuves déa soumises au

registraire font elles auss partie du dossier quej’a devant moi et devront étre prises en compte.
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[45] Jeprocéderai aun examen des questions de novo, maisles conclusions du registraire sur les
guestions qui ne sont pas touchées par les preuves nouvel les produites en appel justifient néanmoins

une certaine retenue, et je me référerai auxdites conclusions le cas échéant.

Lecriterequi permet de conclure a une probable confusion
[46] L’dinéa12(1)d) et les paragraphes 16(1) et (3) delaLoi prévoient qu’ une marque de

commerce (ou, S agissant du paragraphe 16(3) delaLoi, une marque projetée) peut étre enregistrée

s elene crée pas de la confusion avec une marque déposée ou avec une margque qui adga éé

employée au Canada ou révél ée au Canada par une autre personne. Le critére légal permettant de

dires'il y aconfusion ou non est énonceé aux paragraphes 6(2) et (5) delaLoi :

(2) L’emploi d' une marque de
commerce crée de laconfusion
avec une autre marque de
commerce lorsque I’emploi des
deux marques de commerce
dans laméme région serait
susceptible de faire conclure
gue les marchandises liées a ces
marques de commerce sont
fabriquées, vendues, données a
bail ou louées, ou queles
services liés a ces marques sont
loués ou exécutés, par laméme
personne, que ces marchandises
0OU Ces services soient ou non de
laméme catégorie générae.

(5) En décidant s des marques
de commerce ou des noms
commerciaux créent dela
confusion, letribunal ou le
registraire, selon le cas, tient
compte de toutes les
circonstances de I’ espece, y

(2) The use of atrade-mark
causes confusion with another
trade-mark if the use of both
trade-marksin the same area
would be likely to lead to the
inference that the wares or
services associated with those
trade-marks are manufactured,
sold, leased, hired or performed
by the same person, whether or
not the wares or services are of
the same general class.

(5) In determining whether
trade-marks or trade-names are
confusing, the court or the
Regidtrar, as the case may be,
shall haveregard to al the
surrounding circumstances
including



compris:

a) le caractére digtinctif

inhérent des marques de
commerce ou Noms
commerciaux, et lamesure dans
laguelleils sont devenus
connus;

b) la période pendant laquelle
les marques de commerce ou
noms commerciaux ont &é en

usage;

¢) le genre de marchandises,
Services ou entreprises,

d) lanature du commerce;

€) le degré de ressemblance
entre les marques de commerce
ou les noms commerciaux dans
laprésentation ou le son, ou
danslesidées qu'ils suggerent.
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(a) the inherent distinctiveness
of the trademarks or trade-
names and the extent to which
they have become known;

(b) the length of time the trade-
marks or trade-names have
beenin use

(c) the nature of the wares,
services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance
between the trade-marks or
trade-namesin appearance or
sound or in the ideas suggested
by them.

[47] Dansl’arrét Mattel, précité, au paragraphe 54, la Cour supréme du Canada écrivait que
toutes les circonstances de |’ espéce doivent étre prises en compte. Les facteurs énumérés au
paragraphe 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé a différentes circonstances
selon le contexte. Voir ladécision Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R. (3d) 308
(CF.1%ingt), citée dans|’ arrét Mattel. Par ailleurs, la Cour supréme du Canada faisait auss
observer que C'est ala partie qui demande |’ enregistrement d’ une marque de commerce (en

I’ occurrence la défenderesse) de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu’ aucune

confusion N’ est susceptible de survenir : arrét Mattel, précité, paragraphe 54.
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[48] Cequ'il faut considérer, c'est « lapremiére impression que laisse dans |’ esprit du
consommateur ordinaire plutét pressé[...] », alorsqu’il n'a« qu’un vague souvenir » d’ une autre
marque de commerce. Voir |"arrét Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée,

[2006] 1 R.C.S. 824, (2006) 49 C.P.R. (4™ 401, au paragraphe 20. La perspective d aprés laguelle
laprobabilité d’ une confusion doit étre mesurée est celle d’ un consommateur mythique, appelé par
la Cour supréme du Canada le « consommateur ordinaire plutbt pressé », et décrit en détail dans
I’arrét Mattel, précité, aux paragraphes 56 a58. La question principale est celle de savoir s « les
consommateurs occasionnels ordinaires plutét pressés sont susceptibles de se méprendre sur

I origine des marchandises ou des services » (arrét Mattel, précité, paragraphe 58).

Application du critereréglementaire

(1) Lecaractéredistinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle
elles sont devenues connues

[49] Jereconnaisavec leregidtraire que ni lamarque de commerce GOURMET ni lamarque
WISE GOURMET de la défenderesse ne présentent un caractere distinctif inhérent. Toutes deux
emploient le mot courant « gourmet » (en francais « gastronome »), qui est défini ains dans le Petit
Robert : « nom personne qui apprécie le raffinement en matiére de boire et de manger. Un

« gastronome » est un amateur de bonne chére, et la « gastronomie » est I’ art de labonne chére
(cuisine, vins, ordonnance des repas, etc.). L' emploi du mot « gourmet » est relativement courant en
matiere de produits alimentaires, et aucune des deux marques ' atteste donc une origindité ou

imagination particuliére qui lui conférerait un caractere distinctif inhérent.
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[50] Jereconnaisauss avec leregistraire que lapreuve del’emploi et de lapromotion dela
marque WISE GOURMET par |adéfenderesse ne permet pas d’ affirmer que cette marque est

devenue un tant soit peu connue.

[51] Enfait, laprincipale preuve d emploi qu’a soumise la défenderesse au registraire était un
affidavit daté du 6 avril 2006, produit par Tom Abols, qui avait fait diverses recherches sur Internet
au nom des représentants de la défenderesse (I’ affidavit Abols). Cet affidavit parle d’ une recherche

sur le site Web www.wanttoknownow.com, ou il est question de « Wise Gourmet » en rapport avec

des cours de cuisine et des excursions éducatives. L’ affidavit Abolsfait également mention d’ une
recherche faite sur le site Web de Western Web publié par le consell des éudiants de I’ Université
Western Ontario, un site ou apparait « Wise Gourmet » en liaison avec la présentation d’ un expose
se rapportant alanutrition. Cette preuve atteste effectivement un certain emploi de lamarque
WISE GOURMET, mais elle est loin de prouver que cette marque est devenue un tant soit peu

connue.

[52] Cependant, s agissant de lamarque GOURMET de lademanderesse, les preuves nouvelles
produites dans |e présent appel et évoquées ci-dessus démontrent d’ une maniere concluante qu’ elle
a été employée partout au Canada durant plusieurs décennies. Les preuves nouvelles démontrent
auss d' une maniére concluante que lamarque GOURMET fait partie depuis longtemps de I’ univers
du consommateur canadien et qu’ elle a donc acquis une certaine réputation au Canada. Je ne crois

pas cependant que la marque GOURMET de la demanderesse soit « célebre » étant donné qu'elle
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N’ atteint pas la reconnai ssance immédiate qui est nécessaire avant qu’ une marque puisse étre

qualifiée de céébre.

[53] Lademanderessen’apasledroit de s attribuer I’ usage exclusif du mot « gourmet » ni de se
I’ approprier pour couvrir un domaine éendu (voir I’ arrét Mattel, précité, paragraphe 75), mais

j admets que, par son utilisation au fil du temps, lamarque GOURMET a acquis un deuxiéme sens
associ € au magazine de la demanderesse et, a cetitre, aacquis un certain caractére distinctif dans

I” édition des magazines, ains qu’ une petite reconnai ssance au Canada en raison deslivres de
cuisine « Best of Gourmet » et des services d’ information du méme nom sur Internet dansle

domaine de I’ alimentation.

(2) Lapériode pendant laguelle la marque de commerce a été en usage

[54] Lespreuves nouvelles produites en appel démontrent clairement que la marque GOURMET
de lademanderesse est largement employée au Canada depuis plusieurs décennies en liaison avec le

magazine et, depuis moins longtemps, en liaison avec les livres de recettes « Best of Gourmet ».

[55] Lamarque WISE GOURMET de ladéfenderesse, quant aelle, n’ est employée que depuis
guelques années. D’ ailleurs, d’ apres la demande révisée de la demanderesse pour I’ enregistrement
d’ une marque, demande portant la date du 26 octobre 2004, la marque WISE GOURMET n'est
employée au Canada en liaison avec I’ organisation de cours de cuisine que depuis janvier 2002.

Selon |’ argumentation écrite présentée au registraire au nom de la défenderesse en date du
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7 février 2006, au paragraphe 15, lamarque WISE GOURMET est employée [TRADUCTION] « en

liaison avec au moins quel ques-uns des marchandises et services depuis au moins février 2006 ».

(3) Legenre de marchandises, services ou entreprises
[56] Malgréune preuve restreinte, le registraire a estimeé que les marchandises et services des
deux parties étaient apparentés et, a certains égards, se chevauchaient. Les preuves nouvelles

produites en appel renforcent grandement cette conclusion.

[57] Ladéfenderesse affirme, dans sa « Demande révisée d enregistrement d’ une marque de
commerce », portant la date du 26 octobre 2004, qu’ €lle aemployé la marque WISE GOURMET en
liaison avec [TRADUCTION] « I’ organisation de cours de cuisine » et qu’ elle entend I’ employer en
liaison avec une longue liste de produits alimentaires et de boissons, ains qu’ en liaison avec
[TRADUCTION] « des publications imprimées, a savoir livres de cuisine, bulletins, guides de
nutrition, recettes, périodiques se rapportant alanutrition et al’ alimentation ». La défenderesse
déclare auss son intention d’ employer cette marque en liaison avec divers services, par exemple
[TRADUCTION] « émissions de radio et de télévision; mise sur pied d’ un site Web consacré aux
aliments santé et ala cuisine gastronomique, aux recettes et al’ information nutritionnelle; services
de magasins de détail se spécialisant dans les aliments santé et la cuisine gastronomique;

organisation d’ excursions ».

[58] Dans ses enregistrements de marque n® 392,189 et 277,151, la demanderesse déclare que sa

marque GOURMET sera employée en liaison avec des magazines.
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[59] Dansson enregistrement n° 576,562, la demanderesse déclarait qu’ elle emploierait la
marque en liaison avec [TRADUCTION] « des magazines et publications en ligne distribués en format
éectronique via Internet; I’ exploitation d’ un site Web permettant aux consommateurs de s abonner
aux magazines d'intérét général et aux annonceurs de faire connaitre leurs produits et servicesvia
Internet ». Le registraire aregjeté, pour des raisons techniques, le moyen d opposition dela
demanderesse fondé sur I’ alinéa 12(1)d) et sur son enregistrement n° 576,562. Je ne vois aucune
raison de modifier la conclusion du registraire au regard de cette question technique. Par
conséguent, la marque portant le numéro d’ enregistrement 576,562 n’ a pas é¢ prise en compte dans

le présent appel pour ce qui concerne le moyen d’ opposition fondé sur I’ alinéa 12(1)d).

[60] Quoi qu'il en soit, I’ affidavit Bornstein renferme suffisamment d’ é éments qui démontrent
gue lademanderesse a utilisé samarque GOURMET en liaison avec des magazines et publications
en ligne, viaInternet, et aexploité un site Web qui permet aux consommateurs de s abonner aux
magazines d’ intérét général et aux annonceurs de faire connaitre leurs produits et servicesvia
Internet. L’ affidavit Bornstein montre auss que cette utilisation d’ Internet a cette fin par la
demanderesse précede I’ utilisation d’ Internet par 1a défenderesse pour faire connaitre sa marque

WISE GOURMET.

[61] Dansl affidavit Bornstein, il est auss mentionné queI’emploi de lamarque GOURMET
S éend également a d’ autres marchandises et services tels que livres de cuisine et livres de recettes

(paragraphes 3, 10 et 11 de I’ affidavit), ains qu’ a des événements commerciaux, par exemple
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seminaires interactifs, dégustations de vinsfins et de cocktails, expériences culinaires,
démonstrations culinaires et ouvrages dédicacés, diners exclusifs, cours de cuisine privés, fins de
semaine avocation viticole ou culinaire (paragraphe 17 de I’ affidavit), ains que services
d'information et d’ éducation dans le domaine de la nutrition, avis en matiére d’ hygiene alimentaire,

recettes santé et mode de vie (paragraphe 19 de I’ affidavit).

[62] 1l y adonc un fort chevauchement dans|es marchandises et services auxquels tentent de
Sidentifier les deux marques. Toutes deux s emploient afaire connaitre des produits et servicesliés
al’aimentation. Les marchandises et services ne sont pas tous identiques, maisils sont tres

comparables et visent fondamentalement les mémes marchés et |es mémes consommateurs.

(4) Lanaturedu commerce

[63] Ladéfenderesse adonné peu de renseignements sur ses circuits commerciaux, maiselle
affirme que les publications et périodiques, Internet aing que laradio et latélévision sont employés

ou qu'ilsle seront.

[64] Lescircuitscommerciaux de lademanderesse sont clairement mentionnés dans |’ affidavit

Bornstein et comprennent le magazine, les publications, Internet et latélévision.

[65] EnIespece, non seulement |es marchandises et services se chevauchent-ils

considérablement, mais les circuits commerciaux présentent beaucoup de similitudes.
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(5) Ledegré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le
son, ou danslesidées qu'ils suggérent

[66] Leregistraireaconcluqu'il y avait un degré de ressemblance assez marqué entre les deux
marques étant donné gque la défenderesse avait intégré dans son intégralité la marque GOURMET
de lademanderesse dans sa propre marque WISE GOURMET. Cependant, eu égard au principe
selon leque la premiere partie d’ une marque est la plus pertinente pour ce qui concerne le caractére
distinctif, le registraire atrouvé que le mot WISE avait pour effet de distinguer les deux marques,

dansla présentation, dans le son ou dans les idées qu’ elles suggérent.

[67] |l estvrai quelemot «wise» apour effet d’ établir jusqu’ aun certain point une distinction
entre les deux marques, dans la présentation et dans le son, mais|’idée que suggerent les deux
marques est néanmoins semblable. Le mot déterminant dans lamarque WISE GOURMET et le
nom « gourmet » plutét que I’ adjectif « wise». Le deux marques se ressemble donc effectivement
et un observateur occasionnel pourrait avoir du mal alesdistinguer dans leur présentation, surtout s

les mots WISE GOURMET sont présentés d’ une maniére qui fait ressortir le deuxiéme d’ entre eux.

(6) Autres circonstances

[68] Ladéfenderesse avait présenté au registraire une preuve portant sur |’ existence d’ une autre
marque « gourmet » figurant au registre des marques de commerce, a savoir lamarque THE
SURREAL GOURMET enregistrée en liaison avec destabliers et des T-shirts, ains qu’ avec des
livres de cuisine, des calendriers et des affiches, et en liaison avec des services portant sur I’ art de

recevoir, ¢’ est-a-dire des programmes de télévision S intéressant ala cuisine et aux arts culinaires.



Page: 27

Leregistraire atrouvé que cette preuve ne permettait pas de sefaire une bonneidée de |’ éat du

marché (décision, page 7).

[69] Enoutre alafaveur del’ affidavit Abols, la défenderesse a produit la preuve de centaines

d ouvrages mis en vente sur lalibrairie en ligne www.indigo-chapters.ca, ouvrage dont lestitres

contiennent le mot « gourmet », a savoir « Gourmet Barbecue », « Vegetarian Gourmet Cookery »,
« Gourmet Ireland », « Gourmet Sweets », « The Natural Gourmet », etc. Cette preuve tend
certainement a démontrer d’ une part que le mot « gourmet » est couramment employé dans I’ édition

delivresde cuisine et, d’ autre part, que ' est un mot d' usage courant.

[70] Commeil est mentionné plus haut, dans une lettre produite quelques jours avant I audience,
ladéfenderesse ainformé la Cour que lademanderesse allait cesser de publier son magazine
Gourmet apres le numéro de novembre 2009, et gu’ elle cesserait donc d’ employer samarque
GOURMET en liaison avec les marchandises ou services pour lesquels elle est enregistrée au
Canada, a savoir des magazines. J ai décidé de ne pas accepter cette lettre en preuve ni lefait qu' ele
tente de faire reconnaitre par la Cour. Cependant, dans |’ éventualité ou je serais déclaré en défaut
sur ce point, je m’ appliquerai aexpliquer pourguoi ce fait ne modifierait I’ issue de la présente

affaire quand bien méme serait-il admis dans la preuve.

[71] Dansl’arét qu' dle vient de rendre, Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.,
2009 CAF 290, [2009] A.C.F. n° 1263 (QL), laCour d appd fédérale a donné de nouvelles

indications sur les parametres temporelles al’ intérieur desquels laquestion de I’ existence d’ une
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possible confusion doit étre examinée. Dans cette affaire, les parametres temporels ont été déclarés
étreles suivants : a) la date pertinente aretenir pour trancher la question de la confusion avec une
marque existante sdlon I'alinéa 12(1)d) delaLoi est ladate alaquelle la question est tranchée (ibid.,
au paragraphe 12); b) la date pertinente de I’ évaluation de I’ existence d’ une possible confusion dans
des actions en contrefacon introduites en vertu de I’ article 20 delaLoi, méme s ¢’ est en principe la
date de I’ audience, peut varier en fonction des faits et en fonction des actes de procédure (ibid., au
paragraphe 13); c) la date pertinente alaquelle doit étre évaluée la probabilité d’ une confusion selon
I’ainéa16(1)a) delaLoi est celle alaguelle la défenderesse a employé la marque pour la premiéere
fois (ibid., au paragraphe 14); d) la date pertinente alaquelle doit étre évaluée la probabilité d une
confusion selon le paragraphe 16(3) delaLoi est la date du dép6t de lademande d enregistrement

(ibid., aux paragraphes 15 a 18).

[72]  Par conséquent, lafin de lapublication du magazine GOURMET ne serait pas un fait a
prendre en compte aux fins de la présente instance. En effet, aux finsdel’dinéa12(1)d) delalLoi, la
date pertinente serait soi ladate alaquelle I’ affaire est tranchée par le registraire ou par la Cour,
encore qu'il subsiste une controverse sur ladate alagquelle |’ affaire est tranchée par 1a Cour. Voir
I’arrét Park Avenue Furniture Corp. ¢. Wickes-Smmons Bedding Ltd., (1991) 37 C.P.R. (3d) 413,
[1991] A.C.F. n° 546 (QL) (C.A.F.), et Gill & Jolliffe, Fox on Canadian Law of Trade-Marks and
Unfair Competition, quatriéme édition, au paragraphe 6.7 (d.1), aux pages 6-20.7 et 6-20.8 de

I’ édition afeuilles mobiles. Quoi qu'il en soit, al’ une ou I’ autre de ces dates, |le magazine Gourmet

était diffusé au Canada.
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[73] Auxfinsdel’dinéa16(1)a) et du paragraphe 16(3) delaLoi, les dates pertinentes de

I’ évaluation de |’ existence d' une possible confusion sont la date du premier emploi de lamarque par
I’ auteur de lademande d' enregistrement ou, selon le cas, la date du dépét de la demande

d’ enregistrement. A ces deux dates, les preuves nouvelles produites par |a demanderesse montrent

d’ une maniére concluante que le magazine GOURMET était largement distribué au Canada.

Dispositif
[74] |l appartient ala défenderesse de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, qu’ une
confusion N’ est pas susceptible de se produire. La défenderesse a eu gain de cause sur ce point

devant leregidtraire.

[75] Cependant, lesimportantes preuves nouvelles produites par la demanderesse ont nécessitéle
réexamen de novo de la question de la confusion entre lamarque GOURMET et la marque WISE
GOURMET. Ladéfenderesse a choisi de ne pas contester ces preuves nouvelles ni de participer au
présent appel. Puisque ¢’ est ala défenderesse qu'il appartient de prouver gu’ une confusion N’ est pas
susceptible de se produire en |’ espece, elle n’y est donc pas parvenue compte tenu des preuves

nouvelles produites.

[76] Lamarque GOURMET ne présente pas un caractére distinctif inhérent, mais son emploi au
fil du temps par lademanderesse [ui apermis d’ acquérir au Canada une certaine réputation liée a
son magazine et aux marchandises et services S'y rapportant. Le mot « gourmet » est un mot

d' usage courant en ce qui concerne |’ alimentation et les produits et services S'y rapportant, mais|a
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demanderesse a démontré que sa marque GOURMET est devenue notoirement connue au Canada
gréce a son magazine. Par ailleurs, lamarque GOURMET est employée depuis longtemps au
Canada, alors que lamarque de la défenderesse est nouvelle sur le marché. Compte tenu que la
nature des marchandises et services, aing que le commerce rattaché aux deux marques se
chevauchent considérablement, qu'il y a un degré de ressemblance assez marqué entre les deux
marques, enfin que la défenderesse s est abstenue de présenter des preuves ou des conclusions pour
contester les preuves nouvelles produites dans | e présent appel par lademanderesse, je suisd' avis,
suivant la prépondérance de la preuve, qu’ une confusion risgue de se produire entre la marque

WISE GOURMET de la défenderesse et la marque déposée GOURMET de lademanderesse.

[77] L’ appel seradonc accuellli.

[78] Eu égard aux circonstances particuliéres de la présente affaire, il N’ est pas adjugé de dépens.
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JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. L’appd est accueilli;

2. Lademande d’ enregistrement n° 1,202,570 présentée en vertu delaLoi sur les

marques de commerce pour lamarque WISE GOURMET est refusée.

« Robert Mainville »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
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