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[1] Il S agit de !’ appel d’ une décision du juge O’ Rellly rejetant la demande de radiation,

présentée par I appelante, de la marque de commerce déposee « Masterpiece Living » del’intimée

[2008 CF 1412).
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Faits

[2] L’ appelante et I"intimée exercent leurs activités dans le domaine des résidences pour
personnes &gées. L’ appel ante soutient qu’ elle a utilisé, depuis 2001, une série de marques de
commerce non enregistrées et évolutives, utilisant toutes le mot « master piece », certaines d’ entre
elles utilisant également le mot « living ». L’ appelante a commencé a employer la marque

« Masterpiece Living » soit en décembre 2005 soit en février 2006, selon |es pieces consultées
(comparer I' affidavit de M. Tim Garforth-Bles, dossier d' appel, volume 1, ala page 131 avec la

base de données des marques de commerce canadiennes, dossier d’ appel, volume I11, ala page 544).

[3] Le 1% décembre 2005, I’ intimée a produit une demande d’ enregistrement de lamarque de
commerce « Masterpiece Living » et elle acommencé al’ employer sur son site Web en

janvier 2006. La demande d enregistrement a été accueillie en mars 2007.

[4] Le 23 janvier 2006, I’ appel ante a produit une demande d' enregistrement de lamarque

« Masterpiece » et le 29 juin 2006 une demande d’ enregistrement de la marque « Masterpiece
Living.» En septembre 2006, I’ Office de la propriété intellectuelle du Canada arepoussé la
demande de I’ appelante au motif que I’ intimée avait déa déposé sa demande d’ enregistrement pour

lamarque « Masterpiece Living ».

[5] Le 16 mars 2007, | appel ante a présenté une demande de radiation de la marque de
commerce del’intimée en vertu de |’ alinéa 18(1)a) delaLoi sur les marques de commerce, L.R.C.

1985, ch. T-3 (laLoi) au motif qu’ elle créait de la confusion — et qu’ elle ne pouvait donc pas étre
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enregistrée — aladate de I’ enregistrement. Le 23 décembre 2008, |a demande de radiation de

I’ appelante a &é rejetée.

Analyse
[6] Selon |es observations écrites des parties, quatre points principaux ont éé soulevés en appe,
asavoir :

A. Lejuge O Reilly a-t-il commis une erreur en examinant la confusion uniquement

a compter de la date de I’ enregistrement et en refusant de prendre en compte le risque de
confusion dans |’ avenir?

[7] Il S'agit d’ une pure question de droit et elle est susceptible de révision en appel selon la

norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au

paragraphe 9).

[8] Ladéfinition de laconfusion se trouve au paragraphe 6(2) delaLoi :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de
commerce lorsque I'emploi des deux marques de commerce dans la méme région serait
susceptible de faire conclure que les marchandises liées a ces marques de commerce sont
fabriquées, vendues, données a bail ou louées, ou que les services liés a ces marques sont
loués ou exécutés, par laméme personne, que ces marchandises ou ces services soient ou
non de laméme catégorie générale.

(Non souligné dans|’ original.)

Lelibellé du paragraphe 6(3) delaLoi est identique, sauf en ce qui concerne la confusion entre les

marques de commerce et |es noms commerciaux.
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[9] L’ appelante soutient que les mots « serait susceptible » signifie que la Cour doit tenir
compte de laquestion de savoir 9, en date de |’ enregistrement, il y avait risque de confusion dans
I’avenir. L’ appelante déclare que, bien gu’ aladate de |’ enregistrement de la marque de commerce
del’intimée, elle ne selivrait a aucune activité de commercialisation dans |’ Est du Canada, il était
dans ses plans de le faire dans I’ avenir. Par contre, I’intimée fait valoir que les mots « serait
susceptible » devraient étre interprétés de telle sorte que le risque de confusion doit exister ala date

de |’ enregistrement sans tenir compte de |’ avenir.

[10] Noussommesd accord avec I’intimée en nous fondant sur lestrois moyens

d analyse suivants : I’examen du contexte général delaLoi, une revue des décisions antérieures

soumises par |’ appelante et une analyse du libellé francaisdelaLoi.

(1) Mise en contexte delaLoi

[11] L’anadysedel’économie générale delaLoi nousrévele divers parametrestemporelsa

I”intérieur desquels doivent étre appréci ées certaines situations.

[12] Par exemple, il aété jugé que ladate pertinente pour trancher la question de la confusion
avec une marque existante en vertu de I’ dlinéa 12(1)d) est la date de la décision disposant de

I’ affaire (voir Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc., 2006 CF 858, [2006] 296
F.T.R. 216, au paragraphe 15; Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes’Simmons Bedding Ltd.

(C.A.F), [1991], 37 C.P.R. (3d) 413, alapage 422).
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[13] Notre Cour a égaement conclu que la date pertinente pour apprécier laconfusion dansle
cadre de poursuites en matiére de contrefagon suivant I’ article 20 dela L oi, s elle se Situe
normaement aladate d’ audience, peut varier selon lesfaits particuliersde |’ espece et les
conclusions des parties (voir Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc., 2005 CAF 269, [2005]

257 D.L.R. (4th) 60, au paragraphe 16).

[14] Deplus, I'dinéa16(1)a) prévoit qu’ une personne ne peut enregistrer une marque de
commerce qui crée de la confusion avec une margue de commerce antérieurement employée au
Canada. Il a été jugé que la date pertinente pour évaluer les risques de confusion suivant cette
disposition est la date alaquelle |’ intimée a employé pour la premiére fois sa marque de commerce
(voir Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc., 2001 CFPI 559, [2001] 205 F.T.R.

283, au paragraphe 37).

[15] Laprésente affaire est liée au paragraphe 16(3) delaLoi, lequel énonce, danslestermes
reproduits ci-dessous, les motifs en vertu desquels e requérant ayant produit une demande
d enregistrement d’ une marque de commerce projetée adroit d’ en obtenir |’ enregistrement :
Marques projetées
16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon |'article 30 en vue de
I'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, adroit, sous réserve
des articles 38 et 40, d'en obtenir I'enregistrement al'égard des marchandises ou services

spécifiés dans lademande, a moins que, a la date de production de la demande, elle n'ait créé
delaconfusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révé ée au Canada par
une autre personneg; |...]
[Non souligné dans |’ original.]
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[16] Le paragraphe 16(3) autorise |’ enregistrement d’ une marque de commerce projetée, amoins
gue celle-ci ne crée de la confusion avec une autre marque ala date de production de la demande.
Les paragraphes 6(2) et 6(3) delaLoi prévoient letest visant a déterminer S une marque projetée
crée de laconfusion. En conséquence, |’ application du test en matiére de confusion adetelles

marques doit s effectuer dans le cadre du paragraphe 16(3).

[17] Commelejuge O’ Reilly I'adéclaré dansladécision ci-dessous, I’ alinéa 16(3)a) prévoit
gu’ « une personne N'apas le droit d'enregistrer une marque de commerce pour l'usage qu'elle
compte en faire s, aladate de production de la demande, lamarque crée de la confusion avec une
marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada ». Contrairement aux
dispositions susmentionnées, celles de |’ alinéa 16(3)a) restreignent clairement I’ application du test
en matiére de confusion a « la date de production de la demande d’ enregistrement » de lamarque

(motifs du jugement, au paragraphe 7).

[18] Noussommes par conségquent d’ avis que dans le cadre d’ une demande de radiation fondée
sur I’ alinéa 16(3)a), la date pertinente d’ application du test en matiere de confusion est ladate de

production de lademande d enregistrement de la marque de commerce visée par laradiation.
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(2) Décisions antérieures

[19] L’appelanteinvoquel’ arrét Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.,
[1981] 36 N.R. 71 (Oshawa) au soutien de sa prétention selon laguelle il peut y avoir risque de
confusion méme s les marques de commerce concurrentes ne sont pas encore en concurrence dans

laméme région géographique.

[20] DansOshawa, laCour S est prononcée comme suit :

[l n'est pas nécessaire|...] quil v ait eu utilisation effective des marques semblables dansla
méme région, ni qu'il y ait lapreuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de
I'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait
probablement s I'appelante et I'intimée employaient I'une et |'autre des marques et des noms
commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans laméme région
(au paragraphe 11).

[21] Toutefois, cet extrait n’est d’ aucun secours pour I’ appel ante pour deux motifs.
Premiérement, la Cour a effectivement rgjeté la demande de radiation en prenant justement en
compte lefait que |’ appelante et I’ intimée exercaient leurs activités dans deux régions différentes :
[l n'en vas (sic) pas de méme pour ce qui est du degré de notoriété de ces marques et de ces
noms. Lamarque de l'intimée est bien connue dans les quatre provinces de |'Ouest du
Canadaou dlle est associée au hareng mariné. La marque de |'appelante, employée en liaison

avec du beurre et de la créme glacée, n'est bien connue que dans les environsimmédiats de
Kitchener, en Ontario (au paragraphe 13).

[22] Deuxiemement, la Cour n’afait aucune mention des dispositionsde |’ art. 16 dans son

analyse. Plus particulierement, le paragraphe 16(3) n’ a pas été cité, ce qui est trésimportant quant a
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ladécision en |’ espece car, commeil adgaéé mentionné, il fixe ladate d’ application du test en
matiére de confusion aladate de production de la demande d’ enregistrement. Comme I’ analyse
effectuée dans |’ arrét Oshawa ne comporte aucune interprétation du par. 16(3), elle peut étre
considérée comme faisant autorité sur la question de la période pendant laquelle doit étre appréciée
la confusion dans |e contexte d' une procédure de radiation d’ enregistrement. A la date de
production de lademande d enregistrement de la marque de commerce de I’ intimée, I’ appelante ne
vendait pas son produit dans le méme marché que celui del’intimée. La Cour n’est pas tenue de

prendre en compte les plans d’ expansion de |’ appel ante postérieurs a cette date.

[23] Danssaplaidairie, I'appelante s est également fondée sur |’ arrét Cochrane-Dunlop
Hardware Ltd. c. Capital Diversified Industries Ltd., [1976] 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.), ou la
Cour d' appel del’ Ontario ajugé que le paragraphe 6(2) [TRADUCTION] « he semble pas|...]
empécher les renvois a des prévisions raisonnables de croissance pour I’ avenir » gjoutant de plus
gue « la prise en compte d’ événements futurs devait se limiter strictement au dével oppement
possible des opérations actuelles[...] » (au paragraphe 36). Il s agissait toutefois d’ une action en
contrefacon, et comme il a été mentionné, la date pertinente en cette matiere peut varier selon les
faits particuliers de |'espéece et les conclusions des parties. En conséquence, I’ arrét Cochrane-
Dunlop n’est d’ aucun secours dans le cadre de |’ analyse d’ une demande de radiation et des

restrictions temporelles prévues al’ ainéa 16(3)a).
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[24] L’ appelante invoque également le paragraphe 53 de I’ arrét Mattel, Inc. c. 3894207 Canada
Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, pour affirmer que « ce qui est en cause est ce que

I’ enregistrement permettrait al’intimée de faire, et non pas ce qu’ elefait actuellement ».

[25] Cet énoncén’aide pas!’ appelante. |l s agissait dans|’arrét Mattel d’ un pourvoi contre une
décision prise dans le cadre d’ une procédure d’ opposition a une marque de commerce. Dans ce
pourvoi, |’ appelante soutenait que le juge des requétes avait commis une erreur en examinant les
activitésde l’intimée jusqu’ aladate de I’ enregistrement. Le juge Binnie aconvenu qu'il S agissait
de considérations inappropriées : I’ analyse pertinente en matiére de procédure d’ opposition ne
consiste pas adéterminer s'il y a eu confusion dans le passé, mais plutdt de savoir il y ades
risques de confusion ala date de |’ enregistrement. VVoici comment la question peut étre exprimée
avec exactitude : laquestion en litige porte sur les activités que I’ enregistrement autoriserait
I’intimée aexercer ala date de |’ enregistrement et non pas sur celles auxquelles elle s adonnait

avant I’ enregistrement. L’ arrét Mattel adonc fait en sorte de préciser que ladate de I’ enregistrement

est la date pertinente pour |’ analyse de la confusion. En |’ espece, | appelante soutient que la période

pertinente comprend la date d’ enregistrement et des dates ultérieures. Cette prétention est
incompatible avec le raisonnement expose dans |’ arrét Mattel. Cet arrét n’est donc d’ aucun secours

pour I appelante, et I’ interprétation de laLoi donnée par juge O’ Rellly est labonne.

[26] Mémes lesparagraphes 6(2) et 6(3) delalLoi emploient |’ expression « serait susceptible de

faire conclure[...] », lajurisprudence de notre Cour ainsi que celle de la Cour fédérale a

expressément énoncé le test en matiére de confusion au temps présent : « est susceptible de faire
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conclure[...]» (non souligné dans |’ original) (voir Bohna c. Miss Universe, Inc. (C.AF.), [1994]
A.C.F. n° 1642, au paragraphe 9; United States Polo Assn. ¢. Polo Ralph Lauren Corp., [2000]
A.C.F. n° 1472, au paragraphe 3; Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc., [2004] A.C.F. n°
268, au paragraphe 18). Nous sommes par consequent d’avis que I’ article 6 delaLoi est un critére

fondé sur des hypothéses plutét que sur une approche prospective.

(3) Lelibdléfrancaisdelaloi

[27] Lelibeléfrancais deladisposition introductive du paragraphe 6(1) est également utile pour
délimiter I’ éendue du critére. Alorsque le libellé anglais selit aing « a trade-mark or trade-name

is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or

trade-name would cause confusion [ .. ] », lelibellé francais du méme paragraphe emploie le verbe
« causer » au temps présent « cause de la confusion » (non souligné dans I’ original) et non le

conditionnel « causerait de la confusion » (would cause confusion).

[28] Dansleméme ordre d' idées, les paragraphes 6(2) et (3) delaLoi posent la question de
savoir s, en se fondant sur la situation ala date de |’ enregistrement, une marque ou un nom
causerait de laconfusion aun client hypothétique. Incontestablement, dans 1’ une ou I’ autre des deux
langues officielles, cette interrogation ne permet pas de penser que I’ analyse portant sur la confusion

doit considérer I’ avenir.
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[29] Dansson ouvragetraitant del’interprétation bilingue, le juge Bastarache a écrit que
[TRADUCTION] « [l]orsque |’ on interpréte lalégidation bilingue, le but consiste & dégager le sens
commun aux deux versions|...] (voir Michel Bastarache, et al., Le droit de l'interprétation bilingue,
Montréal : LexisNexis, 2009, alapage 34). Dansle méme ordre d'idées, au paragraphe 26 de |’ arrét
R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, la Cour supréme a cité I’ analyse en deux temps proposée par le
professeur Coté dans L’ inter prétation deslois, 3° éd. (Montréal : Thémis, 1999), alapage 410 :

[S]auf disposition |égale contraire, toute divergence entre les deux versions officidllesd un

texte |égidatif est résolue en dégageant, s ¢’ est possible, le sens qui est commun aux deux

versions. Si cdan’est pas possible, ou s le sens commun ains dégagé parait contraire a

I"intention du | égidateur révé ée par recours aux régles ordinaires d' interprétation, on doit
entendre |e texte dans le sens qu' indiquent ces régles.

[30] Lesdeux versionsdu paragraphe 6(1) ont d’ un point de vue linguistique laméme
signification et elles sont conciliables. Le mot « would » de la version anglai se suppose une
situation hypothétique se produisant dans le temps présent, tout comme le libellé frangais reflete

I’intention du |égidateur de fonder I’ analyse sur le temps présent.

[31] Silelégidateur avait voulu exiger une anayse d' une possible confusion dans|’ avenir, il
aurait pu employer le mot « will » en lieu et place de « would ». Contrairement a « would », le mot
«will » pose la question de savoir s, en se fondant sur laméme situation que celle prévaant ala
date de I’ enregistrement, une marque créera des risques de confusion a une date postérieure acelle
del’ enregistrement. En conséquence, le juge O’ Reilly aeu raison de ne pas tenir compte du fait que
I’ appelante a pu avoir I’ intention d’ accroitre ses activités, soit dans de nouvelles villes soit dans de

nouveaux marchés.
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[32] Noussommesdonc d’ avisquel’interprétation par lejuge O’ Reilly de I’ expression « serait

susceptible » était la bonne.

B. Lejuge O’ Rellly a-t-il commis des erreurs de méhodol ogie dans son analyse de la
confusion?
[33] L’appelante soutient quelejuge O’ Rellly acommis une erreur en examinant de fagon
inappropriée les dessinsliés alamarque, dors que I’ analyse aurait di porter unigquement sur les
mots en soi. Elle soutient également que le juge O’ Reilly acommis une erreur en selivrant a

I’ anal yse comparative des marques des parties plutbt qu’ aleur examen individuel.

[34] Cesquestions sont également des questions de droit et sont susceptibles de contréle selon la

norme de la décision correcte.

[35] Quantal’analyse desdessinsrdatifsaux marques, I’ appelante n’a produit aucune
jurisprudence au soutien de la prétention qu'il s agit d’ une méthode d’ analyse inacceptable. Par
ailleurs, nous renvoyons |’ appel ante au paragraphe 37 de la décision United Artists Corp. c. Pink
Panther Beauty Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), ou la Cour aexplicitement déclaré que
«[1]™habillage", ou lafacon dont un produit est emballé, et donc la maniére dont la marque est
présentée au public, compte sensiblement dans |'appréciation de la probabilité de confusion ». La

proposition de I’ appelante n’ éant soutenue enrien, elle doit étre reetée.
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[36] Quant al’alégation portant sur I’ analyse comparative, bien qu'il s agisse al’ évidence d’ une
méthode inappropriée, I appelante n’ a pas établi que le juge O’ Reilly avait rédlement entrepris une
telle analyse. L’ appdante a plutdt démontré que M. Michad Mulvey, un témoin expert dont
le juge O’ Reilly aaccepté le témoignage en partie, était celui qui S &ait possiblement livré aune
analyse comparative. La Cour ne se prononce pas sur lavaleur du témoignage de M. Mulvey.
Cependant, il n'y aaucun motif nous permettant de conclure que le juge O’ Rellly a accepté sans
réserve le témoignage de M. Mulvey ou qu'il a examiné les deux marques en les comparant dansle
cadre de sa décision. En conséguence, cette allégation doit également étre rej etée.

C. Lejuge O’ Relilly a-t-il commis une erreur en examinant dans quelle mesure lamarque a
€té employée et en appréciant une preuve d expert?

D. Lejuge O'Reilly a-t-il commisune erreur lorsqu’il a conclu, a partir dela preuve, qu'il
n'y avait pas de confusion?
[37] Laquestion desavoir S unjuge, ayant examiné les é éments de preuve, les a appréciés de
facon appropriée commande un degré élevé de déférence. Une telle appréciation de sa part ne sera

seulement infirmée qu’ en cas d erreur manifeste et dominante.

[38] Nous ne voyons aucune erreur manifeste et dominante dans lafacon dont le juge O’ Reilly a
pris en compte et apprécié lavaeur d' ééments de preuve et en est arrivé a sa conclusion. Cette

allégation doit donc également étre rejetée.
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Conclusion

[39] L’appelante ne nous apas convaincus que lejuge O’ Reilly amal interprétélaLoi ou que sa
démarche analytique était fautive. De plus, nous ne sommes pas convaincus que lejuge O’ Rellly a
commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou dans ses

conclusions subségquentes. En conséguence, nous sommes d’ avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

« J. Edgar Sexton »
j.ca

« Johanne Trudd »
j.ca

« Jesuisd accord
Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL.L.
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