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[1] Il s’agit d’un appel incident interjeté par Excalibre Oil Tools Ltd., Excalibre Downhole

Tools Ltd., Kudu Industries Inc., Carder Investments LP, Carder Management Ltd. et Logan
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Completion Systems Inc. (collectivement, les appelantes) du jugement de la Cour fédérale
(2016 CF 1279) déclarant qu’elles ont seulement droit a des dommages-intéréts de la part
d’Advantage Products Inc. (API) en raison de déclarations fausses et trompeuses formulées en
contravention a I’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la
« Loi »). La seule question soulevée devant notre Cour est celle de savoir si la Cour fédérale a
commis une erreur en omettant d’ordonner également a MSI Machineering Solutions Inc. (MSI

Offshore) de verser des dommages-intéréts.

[21  Alaudience, il est devenu clair que la question déterminante était de savoir si I’on
pouvait conclure que MSI Offshore était une concurrente des appelantes. 1l est acquis en matiére
jurisprudentielle qu’il faut démontrer que les déclarations ont été faites en vue de discréditer
I’entreprise, les produits ou les services d’un « concurrent » pour faire naitre une cause d’action
permettant I’adjudication de dommages-intéréts en application de I’effet combiné de I’alinéa 7a)

et du paragraphe 53.2(1) de la Loi.

[3] Si les produits, les services ou I’entreprise de la partie faisant ces déclarations ne sont pas
en concurrence avec ceux de la partie lésée, il faut alors se prévaloir des recours de common law,
soit I’action pour diffamation commerciale ou pour discrédit de titre, plutdt que des recours
prévus par la Loi (Harold G. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition,
3d ed., 1972, Carswell, Toronto a la page 491). En outre, lorsqu’il appert que rien ne permet de
conclure que les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites au nom d’un concurrent, une
requéte en radiation peut étre accueillie pour absence de cause d’action raisonnable dans la

déclaration (voir, par exemple, Dufort Testing Services Ltd. v. Berube, [2005] O.J. n° 5208, 2005
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CanLll 45189 [C.A.] au paragraphe 7 et Canadian Copyright Licensing Agency c. Bureau en

gros Itée, 2008 CF 737 (Bureau en gros)).

[4] Les déclarations fausses et trompeuses en question ont été faites par APl en son propre
nom, ainsi qu’au nom du titulaire du brevet, MSI Offshore. 1l n’a nullement été contesté devant
la Cour fédérale qu’API vendait des produits (des ancres de couple) concurrents de ceux des
appelantes (motifs de la décision de la Cour fédérale, au paragraphe 19). Or, bien que MSI
Offshore flt la titulaire enregistrée des brevets, rien n’indique qu’elle vende ou distribue des
produits au Canada qui seraient en concurrence avec ceux des appelantes. 1l y a tout simplement
tres peu d’éléments de preuve au sujet des activités de MSI Offshore, une entreprise constituée
sous le régime des lois des Tles Turks et Caicos, dans les Antilles britanniques. Rien n’indique

méme qu’elle exploite une entreprise au Canada, ou qu’API est une société liée a MSI Offshore.

[5] Notre Cour a posé des questions sur la théorie et les éléments de preuve invoqués par les
appelantes pour demander a la Cour de conclure que MSI Offshore étaient leur concurrente. Les
appelantes ont ensuite reconnu que la preuve a cet effet était tres limitée, hormis les brefs
passages tirés des déclarations d’un témoin indiquant que MSI Offshore, indirectement, était la
concédante d’API (une sous-concédante exclusive). Ces faits ne sont pas contestés. Selon les
appelantes, en tirant ultimement des redevances ou des revenus de la vente des produits d’API,
MSI Offshore devait étre considérée comme une concurrente, pour 1’application de I’alinéa 7a).
Il importe de souligner I’absence de preuve quant a la part des redevances, s’il en est, qui
auraient ete versées par APl a sa concédante directe, pour étre payées en bout de ligne a MSI

Offshore, car aucune entente n’a été produite en preuve.
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[6] Les appelantes ont admis qu’aucune jurisprudence n’étaye leur théorie voulant qu’une

telle relation, a elle seule, suffise pour les besoins de I’alinéa 7a) de la Loi.

[7] Par ailleurs, il semble que la Cour féderale, dans I’affaire Bureau en gros, a justement
rejeté une théorie semblable. Elle a conclu que, vu les faits dont elle était saisie, I’avantage
indirect (les redevances) recu par la défenderesse n’était pas suffisant pour en faire une

« concurrente », au sens commun du terme, qui n’est pas défini dans la Loi.

[8] Les appelantes n’ont pas étayé davantage leur théorie a 1’audience, et la Cour n’a pas eu

le bénéfice des observations des intimés dans I’appel incident, car ils n’ont pas comparu.

[9] Vu le trés maigre dossier de preuve dont je dispose et les observations formulées, je ne
suis pas convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur au regard de la question soulevée
dans I’appel incident qui justifierait notre intervention. Toutefois, je signale qu’il se peut, dans
d’autres circonstances et dans une situation ou le dossier de preuve est plus étoffe, qu’un

concedant et un titulaire pourraient tous deux étre des concurrents d’une partie lésée.

[10] A lalumiére de ce qui précéde, je rejetterais I’appel incident.

« Johanne Gauthier »

j.ca.

« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d’accord.
Marianne Rivoalen, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
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