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EN PRESENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :
SUN WORLD INTERNATIONAL INC.

demander esse

PARMALAT DAIRY AND BAKERY INC.
défender esse

MOTIESDE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La présente requéte souléve une nouvelle question de procédure : notre Cour peut-elle, sur
appdl, autoriser lamodification de la déclaration d'opposition al'enregistrement d'une marque de
commerce produite au bureau du registraire apres que ce dernier sest prononcé sur le fond de la
demande d'enregistrement? La protonotaire Aronovitch a conclu qu'il convient de donner une
réponse négative a cette question (2007 CF 641, [2007] A.C.F. n° 890). Le présent exposé détaille

les motifs de la décision rendue en appel de sa conclusion.
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LE CONTEXTE

[2] Sun World a demandé I'enregistrement des mots « Black Diamond » comme marque de
commerce en liaison avec des fruits et Iégumes frais, pour en limiter plustard |'application ades
prunes. Elle adéclaré qu'elle utilisait cette marque de commerce au Canada depuis 1990. Parmalat a
produit une déclaration d'opposition. Elley faisait valoir que Sun World n'avait pas établi I'emploi
de lamarque en question depuis 1990 et que celle-ci n'était pas enregistrable au motif qu'elle créait
de laconfusion avec plusieurs de ses propres marques de commerce, enregistrées en liaison avec du

fromage et d'autres produits laitiers.

[3] L'opposition a été accueillie. Le registraire, sous laforme de la Commission des oppositions
des marques de commerce, a conclu que Sun World n'avait pas établi I'emploi de lamarque
considérée depuis 1990 et n'avait pas prouvé I'absence de probabilité raisonnable de confusion entre
lamargue dont elle demandait I'enregistrement en liaison avec des prunes et les marques de

Parmalat enregistrées en liaison avec du fromage.

[4] Sun World afait appel de cette décision devant notre Cour en vertu de l'article 56 de la Loi
sur les marques de commerce. Celle-ci ne spécifie pas les pouvoirs de notre Cour en appel, sauf les
suivants au paragraphe 56(5) :

Lorsdel’appel, il peut ére apporté On an appeal under subsection (1),
une preuveen plusdecellequi aété  evidencein addition to that adduced
fournie devant leregistraire, et le before the Registrar may be adduced
tribunal peut exercer toute discrétion  and the Federal Court may exercise
dont leregistraire est investi. any discretion vested in the Registrar.



[5] Sun World a maintenant produit des é éments tendant a prouver I'emploi des mots « Black
Diamond » comme marque de commerce au Canada en liaison avec des prunes. Parmalat admet
sans détour qui'il est probable que I'appel de Sun World seraaccueilli sur ce point. Elle auss a
déposé de nouveaux ééments de preuve, sur la question de la confusion. La pertinence et le poids

de ces éléments sont des questions a examiner dans le cadre de I'instruction de I'appel sur le fond.

[6] Parmalat, en plus de son deuxiéme motif d'opposition accueilli par le registraire, soit la
probabilité de confusion, souhaite maintenant, € éments de preuve al'appui, en faire valoir un
troiséme, qui ne figurait pas dans la déclaration d'opposition qu'elle a produite au bureau du
registraire sous le régime de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce. Ce troisiéme motif
découle de I'article 22 de laméme loi, qui interdit d'employer une marque déposée par une autre
personne « d'une maniere susceptible d'entrainer la diminution de la valeur de I'achalandage attaché
a cette marque de commerce ». Cette disposition est dans |es textes depuis des années, mais, fait
valoir Parmalat, la Cour supréme a considérablement développé et clarifié le droit sur ce sujet dans
Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, arrét
gu'elle arendu environ deux mois apres que la Commission des oppositions des marques de
commerce eut fait droit al'opposition de Parmalat. I est maintenant établi qu'une marque peut,
méme s ele ne crée pas de confusion avec une marque déposée par une autre personne, avoir un

effet défavorable sur I'achalandage qui y et attaché.

[7] Parmalat admet que, de facon générale, les tribunaux désapprouvent lamise en litige de

nouvelles questions en appel. La nouveauté de la requéte examinée par la protonotaire Aronovitch



résidait, selon Parmalat, dans le fait que s on l'autorisait a modifier I'acte de procédure qu'elle avait
présenté en premiére instance, c'est-a-dire sa déclaration d'opposition, I'article 22 de laLoi sur les
marques de commerce ne serait pas une nouvelle question litigieuse. Elle avance a cet égard deux

arguments.

[8] Le premier est que I'article 40 du Réglement sur les marques de commerce (1996) confere
au registraire le pouvoir discrétionnaire d'autoriser lamodification d'une déclaration d'opposition.
Or, comme le paragraphe 56(5) delaLoi permet a notre Cour d'exercer « toute discrétion dont le
registraire est investi », il sensuit qu'dle peut de méme a son gré autoriser la production d'unetelle

modification.

[9] L e deuxieme argument est que notre Cour, agissant en qualité de cour d'appel, acompétence
pour autoriser la modification des actes de procédures déposés en premiere instance. Parmal at
invoque acet égard I'article 75 des Regles des Cours fédérales, qui permet ala Cour d'autoriser une

partie amodifier un « document » atout moment.

LA DECISION DE LA PROTONOTAIRE

[10] Laprotonotaire, se fondant sur une jurisprudence considérable, a posé que lI'article 56 de la
Loi sur les marques de commerce permet ala Cour d'admettre de nouveaux ééments de preuve,
mais, normalement, ne |'autorise pas a examiner de nouvelles questions. Elle agjouté qu'il est
possible d'invoguer de nouveaux moyens sur une pure question de droit, mais seulement en

Sappuyant sur la preuve dga produite devant le registraire. Selon lle, le paragraphe 56(5) de la Loi
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sur les marques de commerce et I'article 40 du Reglement, considérés ensemble, se rapportent au
pouvoir discrétionnaire de la Cour touchant la production de nouveaux éléments de preuve, mais ne

lui conférent pas le pouvoir d'autoriser une partie a mettre de nouvelles questions en litige.

[11] Suivant I'interprétation de la protonotaire, I'article 75 des Regles des Cours fédérales, dansle
contexte de larequéte dont elle était saisie, limite la signification du terme « document » a un acte
de procédure, a un acte introductif dinstance ou a un autre document dont |le dépét reléve du régime
desdites Regles. Or ladéclaration d'opposition n'entre pas dans cette définition, puisqu'dle est un
acteintroductif d'instance produit au bureau du registraire. Elle invogue a cet égard I'arrét Halford c.
Seed Hawk Inc., 2005 CAF 12, [2005] A.C.F. n° 26, dont |'exposé des motifs est dii ala

juge Sharlow.

LESQUESTIONSEN LITIGE

[12] Leprésent appel contre ladécision de la protonotaire Aronovitch souléve a mon senstrois

guestions.

[13] Lapremiereest celledelaretenue aexercer al'égard deladécision de la protonotaire.
Celle-ci adéfini, avec raison, les questions dont elle était saisie comme des questions de
compétence. Il sagit 1a de questions de droit, ala décision desquelles je ne puis qu'adhérer ou non.
Lanorme applicable est celle de ladécision correcte. Le droit ne me permet pas de faire preuve de

retenue au motif du caractere raisonnable de I'analyse du droit proposée par la protonotaire : Magic
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Sportswear Corp. ¢. Mathilde Maersk (Le), 2006 CAF 284, [2006] A.C.F. n° 1292, le juge Evans,

aux paragraphes 20 a 22.

[14] Ladeuxieme question est celle de savoir s I'article 56 delaLoi sur les marques de
commerce, lue conjointement avec |'article 40 du Réglement, confére a notre Cour le pouvoir
discrétionnaire d'autoriser |la modification d'une déclaration d'opposition aprés que le registraire a

rendu sadécision sur le fond.

[15] Latroiséme question est celle de savoir si notre Cour ale pouvoir discrétionnaire, que ce
soit en vertu de l'article 75 des Régles des Cours fédéral es ou autrement, d'autoriser une
modification dansle méme cas. Si la Cour est investie de ce pouvoir discrétionnaire, la protonotaire
ne l'a pas exercé, de sorte que je dois le faire moi-méme de novo. Voir Z.1. Pompey Industrie c.
ECU-LineN.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450; Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.),
[1993] 2 C.F. 425, [1993] A.C.F. n° 103; et Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004]

2R.C.F. 459.

DECISION

[16] S jesuisarrivéalaméme conclusion que laprotonotaire, jel'al fait apartir de questions de
droit quelque peu différentes. En effet, elle aselon moi condensé deux questions en une seule. Elle
sest demandé s lajurisprudence militait en faveur de la demande. Je suis d'accord avec elle pour
dire que, éant donné lesfaits de I'espéce, laréponse est non. Cependant, je me serais moi-méme

posé deux questions : premierement, est-il jamais possible d'accorder |'autorisation de modification?
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et deuxiemement, dans I'affirmative, la Cour devrait-elle en vertu de son pouvoir discrétionnaire

accorder cette autorisation?

[17] A mon avis, laLoi sur les marques de commerce ne confére pas & notre Cour la compétence
pour autoriser Parmalat a modifier sa déclaration d'opposition ala présente éape de la procédure. Je
fonde cette opinion sur le principe important du caractére définitif des jugements, qu'exprime
partiellement lalocution latine functus officio. Cependant, je conclus que la Cour fédérale, en tant
gue cour d'appel, acompétence pour autoriser une modification de cette nature. Néanmoins, dansle
cadre de I'exercice de novo de mon pouvoir discrétionnaire, j'estime devoir refuser cette
autorisation, de sorte que je me prononce pour le rgjet de I'appel formé par Parmalat contre

I'ordonnance de la protonotaire Aronovitch.

ANALYSE
LaLoi sur lesmarques de commerce
[18] L'article 40 du Reglement sur les marques de commerce dispose ce qui suit :

Lamodification d une déclaration = No amendment to a statement of

d’ opposition ou d une contre- opposition or counter statement

déclaration n’est admise qu'avecla  shall be allowed except with leave

permission du registraire aux of the Registrar and on such terms

conditionsqu'il estimeindiquées.  asthe Registrar determinesto be
appropriate.

[19] Cettedisposition ne dit pas expressement que la modification puisse étre autorisée apres
gu'on arendu une décision sur le fond. Aucune disposition du Reglement ne lai sse supposer la

possibilité de sécarter du principe du dessaisissement, quej'analyserai dansle cadre dela



compétence de la Cour fédérale en tant que cour d'appel. Quant au paragraphe 56(5) delalLai, il
permet a notre Cour d'exercer « toute discrétion dont le registraire est investi ». Commele
registraire n‘avait pas la discrétion d'autoriser lamodification, notre Cour, se substituant alui, nel'a

pas non plus.

Lacompétence d'une cour d'appe

[20] L'immense mgjorité des décisions d'offices fédéraux révisées par notre Cour le sont dansle
cadre d'un contréle judiciaire, sousle régime des articles 18 et 18.1 delaLoi sur les Cours
fédérales. Cependant, I'article 18.5 de cette loi dispose que, lorsgu'une loi fédérale prévoit
expressément qu'on peut interjeter appel d'une décision devant la Cour fédérale, cette décision ne
peut, dans lamesure ou elle est susceptible d'un tel appdl, faire'objet de contrdle judiciaire. LaLoi
sur les marques de commerce est |'une de ces lois qui prévoient expressément la possibilité
dinterjeter « appel » devant notre Cour, plutét que devant la Cour d'appel fédérale. LaLoi,
cependant, est pour |'essentiel muette sur les mesures que peut ou ne peut pas prendre la Cour
fédérale en tant que cour d'appel, mis apart I'admission de nouveaux é éments de preuve et

I'exercice de toute discrétion dont le registraire est investi.

[21] Laloi sur les Coursfédérales, qui institue aussi bien la Cour fédérale que la Cour d'appel
fédérale, énumere les pouvoirs de cette derniere a son article 52, mais ne dit pas expressément que
la Cour fédérale dispose de pouvoirs semblables lorsqu'elle siege en appel sousle régime delaLoi
sur les marques de commerce. Les articles 335 et suivants des Regles des Cours fédérales

Sappliquent aux « appelsinterjetés devant la Cour en vertu d'une loi fédérale, sauf disposition
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contraire des présentes regles ou de cette [oi ». Le terme « Cour » est défini comme désignant, selon
le cas, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale. Cependant, on ne trouve dans cette partie des
Régles (lapartie 6) aucune disposition relative ala modification des actes de procédure déposés en

premiére instance.

[22] Jesuisdaccord avec la savante protonotaire pour dire que Parmalat ne peut invoquer
I'article 75 des Regles al'appui de sa proposition selon laguelle la Cour fédérale, en tant que cour
d'appdl, pourrait autoriser lamodification d'actes de procédure déposés en premiére instance apres
que décision aété rendue sur le fond. Une telle ordonnance aurait nécessairement pour effet de
rouvrir I'instruction. Les articles 397 a 399 inclusivement des Regles prévoient les cas dans lesquels
laCour fédérale, en tant que tribunal de premiére instance, peut réexaminer, annuler ou modifier ses

propres ordonnances.

[23] Lesseulesde ces dispositions susceptibles de nous intéresser ici sont cellesdu
paragraphe 399(2), qui permettent ala Cour de modifier ou annuler une ordonnance s elle aété
obtenue par fraude (ce qui n'est pasle cas en |'occurrence), ou s des faits nouveaux sont survenus

ou ont été découverts apres qu'elle a été rendue.

[24] L'article22 delaloi sur les marques de commerce n'a pas é&té « découvert » aprésla
décision dont appd : il est dansles textes depuis plus de soixante ans. Les conclusions formulées
par lajuge Sharlow dans|'arrét Halford, précité, serévelent ici tout afait pertinentes. Dans cette

affaire, Seed Hawk avait présenté au juge de premiére instance (le juge Pelletier, maintenant
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membre de la Cour d'appdl), apres que jugement ait &é rendu, une requéte en modification de ses
actes de procédure sous le régime de l'article 75 des Régles. Le juge Pdlletier avait regjeté cette
requéte. Selon lui, lalogique du dessaisissement Sappliquait al'article 75. L'expression « atout
moment » ne pouvait sinterpréter de maniére a permettre a une partie de contourner cette doctrine
en présentant une requéte en modification apres e jugement. Le juge de premiére instance disposait
bien du pouvoir discrétionnaire d'autoriser la modification des actes de procédure a tout moment

avant le jugement, maisil le perdait dés quiil avait signé celui-ci.

[25] Seed Hawk n'apasinterjeté appd de cerefus. Elle aplutét formé devant 1a Cour d'appel une
requéte en modification des actes de procédure déposés en premiere instance. Lajuge Sharlow a
conclu que I'article 75 des Régles ne conféere pas ala Cour d'appel fédérale la compétence pour
accueillir une requéte en autorisation de modifier les actes de procédure sur la base desquels I'affaire
a été entendue par la Cour fédérale. Elle gjoutait que la Cour d'appel fédérale peut entendre un appel
contre une ordonnance de la Cour fédérale accueillant ou rejetant une telle requéte et pourrait aussi
ordonner la modification des actes de procédure déposés en premiere instance atitre de mesure de
redressement en appd . Cependant, la compétence de la Cour a cet égard ne découlait pas de
I'article 75 des Régles, mais plutét de l'alinéa 52(b)i) delaLoi sur les Coursfédérales, aing libellé:

52. La Cour d'appel fédérale 52. The Federal Court of
peut : Appeal may

[..] [..]

b) dans le cas d'un appel (b) in the case of an
) en appesl
d'une décision de la Cour from the Federal Court,

fédérale:
(i) dismissthe appeal or

(i) soit rejeter I'appel ou give the judgment and
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rendre le jugement que award the process or

la Cour fédérale aurait other proceedings that the
dd rendre et prendre Federal Court should
toutes mesures have given or awarded.

d'exécution ou autres
que celle-ci aurait dO
prendre,

[26] Par conségquent, la protonotaire Aronovitch ainterprété correctement l'article 75 des Regles.
Cependant, I'arrét Halford ne répond pas a la question suivante : existe-t-il une autre régle ou
disposition qui permettrait ala Cour fédérale, siégeant en tant que cour d'appel, d'autoriser la
modification d'un acte de procédure déposé devant un tribunal de juridiction inférieure aprés que

celui-ci arendu sadécision?

[27] Qud estle sensd'un « appel »? La partie appelante souhaite faire réviser une décision. La
cour d'appel peut faire droit al'appel ou lergeter. Le sens commun et I'expérience veulent que la
cour, s elle accueille'appdl, rende ladécision qui, selon dle, aurait di étre rendue en premiére
instance. Elle peut auss renvoyer |'affaire pour une nouvelle instruction ou un nouveau proces, en
fixant les conditions qu'elle estime appropriées. Mais peut-€lle autoriser la modification des actes de
procédure déposés en premiere instance? La compétence des cours d'appel est définie par laloi :

R c. W. (G), [1999] 3R.C.S. 597, [1999] A.C.S. n° 37. Comme |e faisait observer lajuge Sharlow
dans Halford, précité, le |égidateur aaccordé ala Cour d'appel fédérale, par I'article 52 de laLoi sur
les Coursfédérales, le pouvoir d'autoriser |a modification des actes de procédure déposés devant le
tribunal de premiere instance apres qu'il arendu son jugement. Cependant, il n'est pas nécessaire de

décider le point de savoir s I'article 52 sapplique, mutatis mutandis, ala Cour fédérale siégeant en
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appe de décisions d'offices fédéraux (plutt que comme instance de contréle judiciaire). Les cours

disposent intrinséquement du pouvoir de régler leur propre procédure.

[28] Parmalat fonde aussi son argumentation sur |'arrét Canadian Council of Professional
Engineersc. Lubrification Engineersinc., [1990] 2 C.F. 525, 32 C.P.R. (3d) 327 (C.A.F.). La
plupart des décisions qui y sont citées ne sont pas entierement pertinentes, soit parce qu'elles se
rapportent ala mise en litige de nouvelles questions en appel ou ala présentation de nouveaux
aspects de faits d§ainvoqués, non éayée par lamodification des actes de procédure [The
Tasmania, 15 App. Cas. 223; et The SS* Tordenskjold” c. The SS* Euphemia” (1908),

41 R.C.S. 154], soit parce que |'objet deI'appel est le refus du tribunal de premiére instance
d'autoriser une modification : C.N.R. c. Muller, [1934] 1 D.L.R. 768, (1933) 41 C.R.C. 329

(C.SC)).

[29] |l y acependant une de ces décisions qui Savere parfaitement pertinente; il sagit del'arrét de
laChambre des lords Ley v. Hamilton (1935), 153 LT 384 (H.L.), cité par notre Cour dans
Northwest Airporter Bus Service Ltd. c. Canada (1978), 23 N.R. 49, [1978] A.C.F. n°804. Dans
cette affaire, les appelants avaient soulevé de nouvelles questions et, comme Parmalat a notre Cour,
avaient demandé ala Chambre deslords de modifier les actes de procédure déposés en premiére
instance. Je reproduisici les observations formulées par lord Atkin alapage 385 :

[TRADUCTION] Je n'al pas l'intention d'examiner ces propositions, car

elles reposent sur une conception des actes de procédure qui, comme

jel'a dgadit, me parait mal fondée. Elles ne pourraient donc étre

étayées que s les actes de procédure étaient modifiés, et je pense que

V 0s Seigneuries sont convenues qu'aucune modification visant a
étayer un tel moyen ne devrait étre admise ala présente éape. || est



Page: 13

évident que s I'une ou l'autre question avait été soulevée au proces,
I'interrogatoire du demandeur et le contre-interrogatoire du défendeur
et de Wakeling auraient pu revétir une forme tres différente. Qui plus
edt, je pense que, méme S |es questions N'avaient pas mis en jeu une
preuve de fait supplémentaire, une cour d'appel devrait réfléchir tres
longtemps avant d'autoriser des modifications dans le cas ou |'avocat
aeu toute possibilité de présenter d'autres moyens au proces et ajugé
bon de ne pas lefaire. Rien ne serait plus regrettable que de
confirmer |'idée que I'avocat peut faire vaoir un moyen donné devant
le jury et en garder un autre en réserve pour lacour d'appel.

[30] Jeconclus qu'une cour d'appel a compétence, a moins qu'on nelalui ait retirée, pour
autoriser la modification des actes de procédure déposés devant le tribunal (judiciaire ou

administratif) de juridiction inférieure, méme si celui-ci adéjarendu sadécision sur le fond.

Aucune loi ni aucun reglement n'a affecté cette compétence.

[31] Jai lu ce passage de Ley v. Hamilton conjointement avec un autre que lord Atkin a écrit
deux ans plus tard — aux pages 480 et 481 de |'arrét Evansv. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) —, ou
il examine le pouvoir que possedent les cours d'appel de faire obstacle al'exercice du pouvoir
discrétionnaire des juges de premiére instance :

[TRADUCTION] Lacompétence d'appel est toujours conférée par une
loi. Or on netrouve danslaloi applicable aucune disposition
restreignant la compétence de la Cour d'appel. Cette derniére est sans
doute parfaitement fondée a dire que, dans I'exercice de sa
compétence d'appel, ele n'entravera pas normalement |'exercice du
pouvoir discrétionnaire du juge de premiére instance sauf pour des
motifs de droit, mais s €elle constate que la décision entrainera une
injustice pour d'autres motifs, elle aauss bien le pouvoir quele
devoir delacorriger.

[32] Ce point de vue concorde avec celui gu'exprime le juge lacobucci dans Pezim c.

Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, [1994] A.C.S. n° 58,
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touchant le droit d'appel prévu par laloi contre ladécision d'un tribunal administratif hautement
spécialisé sur une question dont on peut soutenir qu'elle correspond parfaitement a son mandat
réglementaire et a son expertise. Dans Pezim, la Cour supréme s'est appuyée sur son arrét
antérieur Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, [1989] A.C.S. n° 68, aux pages 1745 et 1746 duquel le
juge Gonthier faisait observer ce qui suit :

Il vade soi que lacompétence d'un tribunal saisi d'un appel est

beaucoup plus large que celle d'un tribunal qui exerce un contréle

judiciaire. En principe, le tribunal saisi d'un appel ale droit

d'exprimer son désaccord avec le raisonnement du tribunal

d'instance inférieure.

Toutefois, dans le contexte d'un appel prévu par laloi d'une

décision d'un tribunal administratif, il faut de plus tenir compte du

principe de la spécialisation des fonctions. Bien qu'un tribunal

d'appel puisse étre en désaccord avec le tribunal d'instance

inférieure sur des questions qui relévent du pouvoir d'appel prévu

par laloi, lestribunaux devraient faire preuve de retenue envers

I'opinion du tribunal d'instance inférieure sur des questions qui

relevent parfaitement de son champ d'expertise.
Exercice de novo du pouvoir discrétionnaire
[33] Comme, contrairement ala protonotaire, je suis arrivé alaconclusion que la Cour fédérale,
siégeant en appd sousle régime delaLoi sur les marques de commerce, a compétence pour

accorder |'autorisation de modifier ladéclaration d'opposition, il m'incombe d'exercer mon pouvoir

discrétionnaire de novo.

[34] Cette autorisation, amon sens, ne doit pas étre accordée.
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[35] Unedespremieres affaires en date qui se révélent pertinentes pour notre probléme est celle
qui adonnélieu al'arrét de la Cour d'appel d'Angleterre Tildedey v. Harper (1878), 10 Ch. D. 393,
Lejuge de premiere instance avait refusé d'autoriser le défendeur amodifier sa défense. La Cour
d'appel astatué qu'il aurait d lui accorder cette autorisation. Lord Bramwell écrit aux pages 396
et 397:

[TRADUCTION] Jai toujours eu pour habitude d'autoriser les

modifications demandées, sauf danslescasou j'estimaisquele

requérant agissait de mauvaise foi ou que, par sabévue, il avait cause

alapartie adverse un prgudice dont il n'était pas possible de

I'indemniser par |'attribution de dépens ou autrement.
[36] Ledroit acet égard n'apas changé : Seward v. North Metropolitan Tramways Company,
(1886) 16 Q.B.D. 556 (C.A.); Clarapede v. Commercial Union Association, 32 W.R. 262; et

Canadian Council of Professional Engineers, précité.

[37] Parmalat soutient que Sun World n'a pas subi de préjudice puisque I'appel est de novo et

gu'dle aledroit de produire des ééments de preuve sur cette question.

[38] Bienquejene sois pas daccord avec la protonotaire pour dire que les nombreuses décisions
gudleacitées|ui interdisaient en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire, ces précédents n'en
donnent pas moins des indications utiles sur les circonstances qu'il convient de prendre en
considération dans |'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire. A propos du paragraphe 56(5),

elle écrit au paragraphe 12 de sadécision :
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[TRADUCTION]
Monsieur le juge Binnie, au paragraphe 35 de I'arrét Mattel, Inc. c.
3894207 Canada Inc., [2006] CSC 22, décrit dans les termes
suivants la nature de I'opération :
[35] (...) Lorsgu'un nouvel élément de preuve est
admis, il peut, selon sa nature, apporter un éclairage
tout a fait nouveau sur le dossier dont était saisie la
Commission et amener ains le juge des requétes a
instruire l'affaire comme sil sagissait dune
nouvelle audition fondée sur ce dossier élargi plutét
gue comme un simple appel [...]
[39] Danslaprésente espece, Parmalat veut un nouveau dossier. Sil peut se présenter des cas ol
une nouvelle question peut étre mise en litige dans un appel relevant de l'article 56, avec
modification en conséguence des actes de procédure déposés en premieére instance, la présente
affaire n'appartient pas a cette catégorie. Comme lord Atkin dans Ley v. Hamilton, jetiensa
décourager I'idée qu'on puisse réserver de nouveaux moyens ou de nouvelles questions pour |'appel.
Par ailleurs, I'arrét Nouvelle-Ecosse (Workers Compensation Board) ¢. Martin, 2003 CSC 54,
[2003] 2 R.C.S. 504, que j'invoquerai bien qu'il porte sur un contrélejudiciaire, milite en faveur de

laproposition que les conclusions de fait du tribunal administratif et le dossier qu'il aétabli, de

méme que son analyse éclairée et autorisée, se révelent souvent tres utiles ala cour de révision.

[40] 1l neconvient pas selon moi qu'on puisse contourner les nombreuses décisions de notre Cour
portant sur |'article 56 de la Loi sur les marques de commerce smplement en formant une requéte

en modification des actes de procédure déposes en premiére instance.
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[41] Pasplusquelaprotonotaire, je n'ai a examiner le point de savoir si I'article 22 delaLoi

sur les marqgues de commerce est un motif d'opposition admissible sous e régime de son

paragraphe 38(2).

[42] Le présent exposé des motifs n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a ou peut avoir
Parmalat de prendre, sous le régime de |'article 22 de la Loi, des mesures contre Sun World au
motif qu'elle emploie une marque de commerce déposée par Parmalat d'une manieére susceptible

d'entrainer la diminution de la valeur de |'achalandage attaché a cette marque.



ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE quelarequéte en appel de |'ordonnance rendue par la

protonotaire Aronovitch le 20 juin 2007 soit rejetée avec dépens.

« Sean Harrington »
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Juge

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
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