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ENTRE :
WORLDWIDE DIAMOND TRADEMARKSLIMITED
demander esse
et

CANADIAN JEWELLERSASSOCIATION

défender esse
MOTIESDU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d’un appel interjeté conformément a1’ article 56 de la Loi sur les marques de

commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée (laLoi), d' une décision datée du 11 mars 2009, par
laquelle le registraire des marques de commerce, siégeant atitre de Commission des oppositions
des marques de commerce, arejeté les demandes n® 1,212,232, 1,212,234 et 1,212,235 en vue de

I’ enregistrement de margues de commerce parce que les marques de commerce projetées
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donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesguels ces

marques sont employées conformément al’alinéa 12(1)b) delaLoi.

[2] Bien qu'il s agisse detrois décisions distinctes du registraire et de trois demandes de
contrdle judiciaire distinctes, elles ont été réunies et seront instruites conjointement dansle
dossier de la Cour fédérale T-890-09 conformément & une ordonnance rendue par le

juge Beaudry en date du 8 septembre 2009.

[3] La défenderesse désignée par |la demanderesse n’ a pas participé au présent appel.

FAITS
Lesparties

[4] Lademanderesse est unefiliale de HRA Investments Ltd (HRA), un distributeur de
diamants au Canada. La demanderesse a été constituée en personne morale le 8 juillet 2003 pour
étre détentrice des droits de HRA sur les marques de commerce. La demanderesse et HRA sont
détenus par une société mere appel ée Wallace Holdings Ltd. et cestrois sociétés ont les mémes

administrateurs et dirigeants.

[5] HRA produit une gamme d’ articles de bijouterie avec diamants sous le nom « The
Canadian Diamond Certificate » (lagamme de produits CDC) qui est vendue en liaison avec la
marque de commerce « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (lamarque de

commerce CDC) et qui apparait parfois avec les variantes suivantes : « DIAMONDS THAT
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ARE MINED CUT AND POLISHED IN Canada » et « mined, cut and polished in Canada ».

L es marques de commerce comprenant « CANADIAN DIAMOND REPORT » et

« CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » ont également été employées en liaison avec la
gamme de produits CDC. HRA commercialise lagamme de produits CDC de diverses fagons, y
compris au moyen de dépliants publicitaires, de certificats d origine ou d’ évaluations,

d’ annonces publicitaires de revues et d' écrins de bagues.

[6] La défenderesse, Canadian Jewellers Association, qui ne participe pas au présent appel,

est une association commerciale représentant I’ industrie joailliére canadienne.

Contexte

[7] Le 4 avril 2004, |a demanderesse a produit une demande visant |’ enregistrement des trois
dessins-margues suivants en liaison avec des diamants; certificats et évaluations de diamants;
chiffons de nettoyage, loupes d’ examen de diamants; présentoirs de comptoir de point d' achat;
affiches; stylos (ci-aprés les marchandises), et des services d’ évaluation de diamants (ci-apres les

services) :

THE CANADIAN DiaMonD RerorT Bl

The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

Demande d’ enregistrement n° 1,212,232

THE CaNaDIAN DiamonD CerTiFicate Beld

The mark of a dismond that is mined, cut and polished in Canada



Page: 4

Demande d’ enregistrement n° 1,212,234
THE CANADIAN DiamonD Appratsal Bl

The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

Demande d’ enregistrement n° 1,212,235,

[8] Lademanderesse s est désistée du droit al’ usage exclusif des mots CANADIAN
DIAMOND, APPRAISAL, DIAMOND, CUT, POLISHED et CANADA en dehors de lamarque
dans son ensemble. La demanderesse s’ est également désistée du droit al’ usage exclusif de la
phrase « A DIAMOND THAT ISMINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » al’égard des

marchandises « diamants » en dehors de la marque.

[9] La marque de commerce a été annoncee aux fins d’ opposition en septembre 2005 et la
demanderesse a produit des déclarations d’ opposition étayées par des affidavits. La défenderesse

aprésenté une réponse ainsi qu’ un affidavit supplémentaire.

Lapreuve par affidavit devant leregistraire

[10] Le1* mars 2006, la demanderesse a produit I’ affidavit de M™ Linda Soriano, une
employée du cabinet d’ avocats Riches, McKenzie & Herbert LLP qui agit au nom dela

demanderesse. Selon cet affidavit :

1. le 26 février 2006, M™ Soriano afait des recherches sur Internet et atrouvé le
bulletin du Bureau de la concurrence relatif ala commercialisation des diamants

canadiens;
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2. le 1% mars 2006, M™ Soriano afait des recherches sur Internet et atrouvé six
imprimés de sites Web qui commercialisent des diamants canadiens et par

I” entremi se desquel s on peut obtenir des certificats de diamants canadiens,

3. le1® mars 2006, M™ Soriano afait des recherches sur Internet et atrouvé deux
nouveaux articlesrelatifs al’ authentification des diamants canadiens et ala
réglementation de I’ industrie canadienne du diamant par le Bureau de la

concurrence.

[11] Ladéfenderesse aproduit I’ affidavit de Sampat Poddar en date du 4 aolt 2006, un

administrateur de la défenderesse, |a Canadian Jewellers Association. Selon cet affidavit :

1. al’automne 2001, le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices
pour empécher les indications fausses et trompeuses dans lacommercialisation
des diamants canadiens. Elles prévoient que, pour étre annoncé comme
« diamant canadien », le diamant doit provenir d’ une mine ou du sol canadien et
gue le diamant provenant d’ une mine étrangere, méme s'il est taillé et poli au

Canada, ne peut étre désigné comme un « diamant canadien »;

2. en 2002, en collaboration avec des représentants de I’ industrie joailliere, le
Bureau de la concurrence a publié le Code de conduite volontaire (le Code) pour
I’ authentification des indications « Diamant canadien ». Ce code exige qu’' un

diamant canadien soit identifié par :
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a. une déclaration certifiant que les diamants sont d’ origine
canadienne et, de manieére facultative, une valeur
d’ expertise;
b. une description ou un rapport des diamants paolis;
C. uneinscription permanente du numeéro de production sur le
diamant lui-méme.
3. lademanderesse a participé ala création du Code, est I’ un des signataires et agit

conformément aux dispositions du Code.

[12] Enréponse, lademanderesse a produit I’ affidavit de M. Itay Ariel en date du
5 mars 2007, un directeur de la Commercialisation de |a société mere de la demanderesse. Selon

cet affidavit :

1. HRA est lasociété mére de la demanderesse, laquelle a été constituée en
personne morale pour étre la détentrice des droits de HRA sur les marques de
COMmMerce;

2. HRA est un fabricant et grossiste de diamants bien établi et reconnu partout au
Canada;

3. lademanderesse et HRA emploient les marques de commerce projetées depuis
avril 2001 comme le démontre |’ imprimeé d’ une présentation d’ un point de vente
joint atitre de piece;

4. lesexpressions « diamant canadien » et [TRADUCTION] « extrait d’une mine,

taillé[...] au Canada » sont utilisées dans I’ industrie canadienne du diamant,
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mais M. Ariel n’est pas au courant d’ un quelconque emploi commercial des

marques de commerce projetées dans I’ industrie canadienne du diamant.

[13] Enréponse, ladéfenderesse a produit I’ affidavit de M™ Marta Tandori Cheng en date du
3 avril 2007, une agente de marques de commerce pour le cabinet d’ avocats Riches,

McKenzie & Herbert qui agit au nom de la défenderesse. Selon cet affidavit :

1. M™ Cheng aeffectué des recherches sur le site Web de HRA et n’ atrouvé nulle

part les marques de commerce projetées en liaison avec les produits vendus.

Décision faisant I’ objet du contréle

[14] Le 11 mars2009, leregistraire arejeté lestrois demandes d’ enregistrement de marques
de commerce. Bien que le registraire ait rendu trois décisions distinctes, les motifs de chacune

d’ elles sont presgue entiérement identiques.

[15] Ladéfenderesse asoulevé plusieurs motifs d’ opposition, maisleregistraire afondé sa
décision sur I’alinéa 12(1)b) qui interdit I’ enregistrement d’ une marque de commerce qui donne
une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des
marchandises ou services en liaison avec lesgquels elle est employée. Le registraire a confirmé

I’ opposition en vertu de |’ alinéa 12(1)b) en concluant que les marques de commerce projetées
donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles

sont employées et a donc rejeté les demandes d’ enregistrement des marques de commerce.
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[16] Leregistraire énonce le critere du caractéere descriptif ala page 5 de ses motifs:

La question de savoir si laMarque de la Requérante donne une
description claire doit étre envisagée du point de vue de I’ acheteur
ordinaire des marchandises ou services qui y sont associés. De plus,
il ne faut pas examiner minutieusement chacune des parties
distinctes de laMarque, celle-ci doit plutdt étre considérée dans son
ensemble et sous |’ angle de la premiére impression [voir les
décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des
marques de commerce) (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1 inst.), aux
pages 27 et 28 et Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registraire
des marques de commerce) (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1”®inst.),
alapage 186]. Le mot « nature » S entend d’ une particularité, d’ un
trait ou d’ une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie
[TRADUCTION] « facile a comprendre, évident ou simple » [Drackett
Co. of Canada c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R.
29 (Cour de I’ Echiquier du Canada), ala page 34].

[17] Leregistraire astatué que les expressions « diamant canadien » et [TRADUCTION] « extrait
d’ une mine, taillé et poli au Canada » donnent une description claire. La demanderesse aadmis
cette conclusion en renongant a ces termes. La question dont a été saisi le registraire était de
savoir si |’ gjout de certains mots a ces expressions descriptives rendait |es marques de commerce

projetées non descriptives et enregistrables.

[18] Leregistraire aconclu alapage 6 de ses motifs que les « gjouts clés » apportés aux
termes descriptifs « CANADIAN DIAMOND MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA »
sont le dessin évoquant le drapeau et les mots « REPORT » (rapport), « CERTIFICATE »
(certificat) et « APPRAISAL » (évaluation) qui figurent respectivement sur chacune des

demandes d’ enregistrement des marques de commerce.
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Premiérement, le dessin ressemblant a un drapeau n’ est pas la
partie prédominante de laMarque et il n’empéche pas celle-ci de
donner une description claire sous sa forme sonore. [Best Western
International Inc. c. Best Canadian Motor Inns Ltd. (2004),

30 C.P.R. (4th) 481 (C.F.).] Méme s lelogo évoquant un drapeau
était la partie prédominante, il ne rendrait pas laMarque
enregistrable, parce que le dessin lui-méme représente les
marchandises et services associés comme reliés aux « diamants
canadiens », éant donné qu’ on reconnait clairement qu’il s agit

d un drapeau canadien ol un diamant a été substitué a lafeuille

d érable. [S agissant des dessins qui donnent une description claire,
voir ladécision Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990), 31
C.P.R. (3d) 52 (C.O.M.C)).]

Deuxiémement, le mot « appraisal » [évaluation] dans |’ expression

« The Canadian Diamond Appraisal » [L’évaluation du diamant

canadien] donne aussi une description, car il indique que les

Marchandises et |les Services sont garantis ou accompagnés par un

rapport d’ évaluation du diamant. (Comme jel’a fait remarquer

précédemment, le Code de conduite sur les diamants canadiens

exige que les « diamants canadiens » soient accompagnés d’ un

certificat ou d’ un rapport.)
[19] Leregistraire astatué quel’ effet globa des mots consiste simplement aindiquer que les
marchandises et les services visent les « diamants canadiens » qui sont extraits d’ une mine,

taillés et polis au Canada, et ainsi fournit une description claire des caractéristiques ou des

qualités intrinséques des marchandises et des services.

[20] Leregistraire aconclu que chague marque serait « percue[s] par le consommateur
ordinaire de diamants comme une description claire indiquant que les marchandises et les
services associés ala Marque concernent les* diamants canadiens”, soit des diamants qui ont

été extraits d’ une mine, taillés et polis au Canada. Si la margue ne visait pas des* diamants
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canadiens”, elle ne serait pas enregistrable parce qu’ elle donnerait alors une “ description fausse

et trompeuse”.

[21]  Pour ces matifs, le registraire a conclu que le motif d’ opposition fondée sur
I’alinéa 12(1)b) delaLoi visant les trois marques de commerce, ¢’ est-a-dire le fait que les
marques de commerce donnent une description claire des marchandises et des services en liaison

avec lesquels elles sont censées étre employées, est bien fondé.

[22] Leregistraire aégalement conclu que chacune des trois marques de commerce projetées
est « non distinctive[s] en soi » parce gu’ elle donne une description claire. Le registraire a
également statué que la preuve était insuffisante pour gu’ on puisse conclure que les marques de
commerce projetées étaient devenues distinctives par un emploi a grande échelle. Par

conséguent, les marques de commerce projetées n’ éaient pas enregistrables pour ce motif.

[23] Etant donné que le registraire a accueilli ces deux motifs d’ opposition, il a décidé qu'il
N’ était pas nécessaire d’ examiner les autres motifs. Cela étant dit, le registraire avait initialement
rejeté un motif d’ opposition fondée sur les alinéas 30a) et b). Cette partie de la décision n’ est pas
visée par I’ appel interjeté par la demanderesse puisgue cette derniere a eu gain de cause sur ce

motif.

[24] Lesdemandes d’ enregistrement des marques de commerce ont donc été repoussées.
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Nouvelle preuve par affidavit devant la Cour

[25] Lademanderesse afait appel devant la Cour des décisions du registraire du 11 mars 2009
rejetant ses demandes d’ enregistrement de marques de commerce et a produit une preuve par
affidavit additionnelle. La demanderesse a produit I’ affidavit de M. Dylan Dix en date du

30 juin 2009, un directeur de la Commercialisation de HRA. Selon cet affidavit :

1. lademanderesse détient les marques de commerce au hom de sa Soci été mere,
HRA, qui produit une gamme d’ articles de bijouterie avec diamants sous e nom
« The Canadian Diamond Certificate »;

2. environ 50 % des diamants de HRA qui ont été vendus étaient accompagnés d’ un
certificat d origine et d'un certificat d’ évaluation;

3. deséémentsindividuels des marques de commerce projetées comportant les
termes « CANADIAN DIAMOND REPORT » (Le rapport sur le diamant
canadien), « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (Le certificat du
diamant canadien) et « CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » (L’ évauation
du diamant canadien), individuellement et combinés a d autres é éments ont été
employés a grande échelle par HRA et |a demanderesse depuis 2000 dans des
publications, des brochures ou des produits en liaison avec des bijoux partout au
Canada;

4. enraison d un emploi des marques de commerce projetées par la demanderesse
au Canada a grande échelle et sur une longue période, les marques ont acquis une
solide réputation au Canada en liaison avec les diamants et |a bijouterie avec

diamants de HRA..
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[26] Lademanderesse aégaement produit I’ affidavit de M™ Amy L. Jobson en date du
2 juillet 2009, une technicienne juridique au cabinet d’ avocats Smart & Biggar qui agit pour la

demanderesse. Selon cet affidavit :

1. lademanderesse détient plusieurs enregistrements de marques de commerce qui
comprennent plusieurs des éléments individuel s des marques de commerce
proj etées;

2. leregistraire a également admis les demandes d’ enregistrement d’ environ
20 margues de commerce qui contenaient des termes similaires aux marques de
commerce projetées;

3. lademanderesse détient la marque de commerce « THE MARK OF A
DIAMOND THAT ISMINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » et le
dessin évoquant le drapeau;

4. desdéfinitions de dictionnaires des mots « mark » (marque) et « report »

(rapport).

LEGISLATION

[27] Le paragraphe 38(8) delaLoi permet au registraire de refuser la demande
d’ enregistrement d’ une margque de commerce apres avoir examiné la preuve et les observations

de I’ opposant et du demandeur :

38(8) Apresavoir examinéla  38(8) After considering the
preuve et les observationsdes  evidence and representations
parties, leregistrairerepousse  of the opponent and the



la demande ou rejette

I’ opposition et notifie aux
parties sa décision ainsi que
ses motifs.

[28]
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applicant, the Registrar shall
refuse the application or reject
the opposition and notify the
parties of the decision and the
reasons for the decision.

L’ainéa 12(1)b) delaLoi interdit I’ enregistrement d’ une marque de commerce qui donne

une description claire des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est

employée:

12. (1) Sous réserve de
I’article 13, une marque de
commerce est enregistrable
sauf dans|’un ou |’ autre des
cas suivants:

b) gu’ elle soit sous forme
graphique, écrite ou sonore,
elle donne une description
claire ou donne une
description fausse et
trompeuse, en langue francaise
ou anglaise, de la nature ou de
la qualité des marchandises ou
services en liaison avec
lesquels elle est employée, ou
al’ égard desquels on projette
del’employer, ou des
conditions de leur production,
ou des personnes qui les
produisent, ou du lieu

d’ origine de ces marchandises
OU Services,

[29]

12. (1) Subject to section 13, a
trade-mark isregistrableif itis
not

(b) whether depicted, written
or sounded, either clearly
descriptive or deceptively
misdescriptive in the English
or French language of the
character or quality of the
wares or servicesin
association with whichiitis
used or proposed to be used or
of the conditions of or the
persons employed in their
production or of their place of
origin;

Selon le paragraphe 12(2) de la Loi, une margue de commerce qui donne une description

clairen’est pas assujettie al’alinéa 12(1)b) delaLoi s cette marque est devenue distinctive :



12(2) Une marque de
commerce qui N’ est pas
enregistrable en raison de
I’alinéa(1)a) ou b) peut étre
enregistrée s elle a été
employée au Canada par le
requérant ou son prédécesseur
en titre de facon a étre devenue
distinctive aladate
delaproduction d'une
demande d’ enregistrement la
concernant.
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12(2) A trade-mark that is not
registrable by reason of
paragraph (1)(a) or (b) is
registrableif it has been so
used in Canada by the
applicant or his predecessor in
title as to have become
distinctive at the date of filing
an application for its
registration.

L’article 2 delaLoi définit le mot « distinctive » comme suit :

« distinctive » Relativement a
une margue de

commerce, celle qui distingue
véritablement les
marchandises ou services en
liaison avec lesquels

elle est employée par son
propriétaire,

des marchandises ou services
d autres propriétaires,

ou qui est adaptée ales
distinguer ainsi.

“distinctive’, inrelationto a
trade-mark, means
atrade-mark that actually
distinguishes the

wares or servicesin
association with whichit is
used by its owner from the
wares or services of

others or is adapted so to
distinguish them;

L’ article 56 delaLoi prévoit le droit d appel d’ une décision rendue par le registraire et

56. (1) Appel de toute décision
rendue par le registraire, sous
le régime de la présente loi,
peut étre interjeté ala Cour
fédérale dans les deux mois
qui suivent ladate ou le
registraire aexpédié |’ avis de
ladécision ou danstel délai
supplémentaire accordé par le

permet ala demanderesse de présenter une preuve additionnelle :

56. (1) An appeal liesto the
Federal Court from any
decision of the Registrar under
this Act within two months
from the date on which notice
of the decision was dispatched
by the Registrar or within such
further time as the Court may
allow, either before or after the
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tribunal, soit avant, soit aprés  expiration of the two months.

I’ expiration des deux mois. [...]

[...] (5) On an appeal under

(5) Lorsdel’ appdl, il peut ére  subsection (1), evidencein
apporté une preuve en plusde  addition to that adduced before
celle qui a été fournie devant the Registrar may be adduced

leregistraire, et le tribunal and the Federal Court may
peut exercer toute discrétion exercise any discretion vested
dont leregistraire est investi. in the Registrar.

QUESTIONSEN LITIGE

[32] Lademanderesse souléve plusieurs questions:

a

Quelle norme de contrdle la Cour doit-elle appliquer aux décisions contestées du
registraire?

Leregistraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce
de la demanderesse donnaient une description claire de la nature ou de laqualité
des marchandises ou services en liaison avec lesquel s elles sont employées?

Leregistraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce
de la demanderesse, a défaut de donner une description claire, donnaient une
description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou
services en liaison avec lesquels elles sont employées?

Leregistraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce
de lademanderesse n’ étaient pas distinctives?

La Cour devrait-elle examiner les allégations selon lesquelles |e registraire n’a pas
tenu compte des articles 9 et 10 et I'alinéa 12(1)e) dela Loi sur les marques de
commerce et, dans I’ affirmative, devrait-elle déterminer :

i. s lesmarques de commerce de la demanderesse sont composées des
marques officielles annoncées CANADIAN DIAMOND et
GOVERNMENT CERTIFIED CANADIAN DIAMOND ou s leur
ressemblance est telle qu’ on pourrait vrai sembl ablement les confondre
avec ces marques officielles annonceées,

ii. s les marques de commerce de la demanderesse, en raison d' une pratique
commerciae ordinaire et authentique, sont devenues reconnues au Canada
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comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, lavaleur
ou le lieu d’ origine des diamants et des services d’ évaluation des
diamants, et que I’ adoption des marques de commerce de la demanderesse
en liaison avec ces marchandises et services ou autres de laméme
catégorie générale a été faite d’ une maniére susceptible d’ induire en
erreur;

f. Lesdépensliésalaprésente demande doivent-ils étre adjugés?

[33] Pour desraisons qui deviendront évidentes, il est seulement nécessaire d’ examiner les

guestions « a», « b » et « d » dans le cadre du présent appel.

NORME DE CONTROLE

[34] DansDunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour supréme du
Canada a conclu, au paragraphe 62 de ses motifs, que la premiére étape du processus de controle
judiciaire consiste a vérifier « s lajurisprudence établit d§ja de maniere satisfaisante le degré de
déférence correspondant a une catégorie de questions en particulier » : voir également

Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, le juge Binnie, paragraphe 53.

[35] DansDunsmuir, la Cour supréme aconclu, au paragraphe 62 de ses motifs, que la
premiére étape du processus de contréle judiciaire consiste a vérifier « si lajurisprudence établit
déja de maniére satisfaisante |le degré de déférence correspondant a une catégorie de questions en

particulier » (voir également Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, le juge Binnie,

paragraphe 53).
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[36] Lajurisprudence éablit qu'il y alieu de faire preuve de déférence al’ égard de I’ expertise
du registraire des marques de commerce et que la décision du registraire en vertu du

paragraphe 38(8) de laLoi est examinée selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois,
comme |’a conclu la Cour fédérale dans Brasseries Molson c. John Labatts Ltée, 2000 3 C.F. 145
(C.A)), lejuge Rothstein, au paragraphe 51, une décision du registraire est révisée selon lanorme

de ladécision correcte dans les circonstances suivantes :

151 [...] Toutefois, lorsgu’ une preuve additionnelle est déposée
devant la 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, le juge doit en venir a ses propres
conclusions en ce qui concerne I’ exactitude de la décision du
registraire.
[Voir également Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd., 2009 CAF 16,

385 N.R. 159, au paragraphe 15.]

[37] Lademanderesse soutient que, dans le cadre du présent appel, elle afourni une preuve
additionnelle qui aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire et que lanorme

de contréle est donc celle de la décision correcte.

[38] Par conséquent, la premiere question que la Cour examinera est celle de savoir s la
preuve additionnelle produite par la demanderesse « aurait pu avoir un effet sur les conclusions
du registraire ou sur |” exercice de son pouvoir discrétionnaire » : voir également ma décision

dans|’arrét Jose Cuervo SA. de C.V. c. Bacardi & Co., 2009 CF 1166, au paragraphe 31.



Page: 18

Questionn®1: Lapreuve additionnelle aurait-elle eu un effet sur la décision du

registraire?

[39] Lademanderesse soutient que lajurisprudence de la Cour exige que le registraire concilie
le caractére non descriptif de certains éléments de la marque de commerce projetée qui sont
enregistrés atitre propre avec son opinion selon laquelle la marque de commerce projetée dans
son ensemble n’ est pas descriptive : voir |' affaire Reed Stenhouse Co. c. Canada (Registraire des
marques de commerce) (1992), 57 F.T.R. 317 (C.F. 1 inst.), dans laquelle le juge en chef
adjoint Jerome a conclu que::

[...] lapreuve de I’ existence d’ autres marques censément

analogues, annoncées et approuvées sera considérée comme

pertinente dans les cas ou le refus d’ enregistrer repose sur le

raisonnement avanceé par I’intimé en |’ espéce, savoir que le mot

«PLAN » est un emploi elliptique du mot en liaison avec des

services d' assurance. Une lettre de I’ avocat de larequérante a

I'intimé, datée du 6 avril 1990, a été jointe aux éléments de preuve

présentés al’audience ou |’ ai siége; cette lettre énumeére un certain

nombre de marques de commerce enregistrées dont e nom

comprend le mot « PLAN » ... Compte tenu de ce qui précede, il

appartenait au registraire, en rejetant la demande, de concilier dans

une certaine mesure ces incohérences ... ]
[Voir également Imperial Tobacco Ltd. c. Rothman, Benson & Hedges Inc. (1996), 119 F.T.R.

295 (C.F. 1"inst.), lejuge Joyal, aux paragraphes 20 et 21.]

[40] LaCour est donc d avisques ces autres margques de commerce enregistrées qui
comprennent certains des é éments similaires aux marques de commerce projetées avaient été
présentées au registraire, il aurait dd en tenir compte avant de rendre sa décision. Ainsi, la

nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire, mais pas
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nécessairement sur sa conclusion finale. En d autres termes, la nouvelle preuve « apport[e] un
éclairage tout afait nouveau sur le dossier » dont était saisi le registraire : Mattel, Inc. c.

3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, lejuge Binnie, paragraphe 35.

[41] Encequi concerne lanouvelle preuve produite par la demanderesse au moyen de

I’ affidavit de M™ Jobson concernant les définitions de « mark » (marque) et de « report »
(rapport) tirées de dictionnaires, la Cour estime que ces définitions ne constituent pas des
éléments de preuve additionnels qui auraient eu un effet important sur ladécision du registraire.
L es définitions de ces mots usuels étaient nécessairement bien connues du registraire lorsgu’il a

rendu sa décision.

[42] Lademanderesse aprésenté des observations supplémentaires devant la Cour au sujet de
la question du caractére distinctif en présentant les chiffres de vente pour les exercices 2002 et
2007 et en joignant de nombreuses pieces al’ affidavit de M. Dix qui visent a établir I’emploi a
grande échelle des marques de commerce projetées depuis 2000. Certaines de ces pieces ne
révélent aucunement les marques de commerce projetées, ou révelent seulement une seule de ces
marques en partie ou de maniére décousue. Qui plus est, la plupart des pieces ne portent pas sur
la période pertinente pour analyser I’ emploi des marques de commerce projetées. Cette preuve
additionnelle est limitée et inadéquate al’ égard des objectifs. La Cour ne peut conclure que la

nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire.



Page: 20

[43] LaCour aprécédemment conclu que la norme de la décision correcte devrait uniquement
s appliquer aux conclusions de fait al’ égard desquelles la preuve additionnelle a une incidence,
tandis que les autres conclusions de fait demeurent assujetties ala norme de la décision
raisonnable : Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 176 F.T.R. 80 (C.F. 1®inst.),
le juge Evans (alors juge ala Section de premiére instance), au paragraphe 23. La Cour ne peut
voir comment les marques commerce déja enregistrées pourraient avoir une incidence sur la
conclusion du registraire concernant le dessin évoquant le drapeau, selon laquelle le dessin
ressemblant a un drapeau n’ était pas suffisamment prédominant pour rendre les marques de

commerce projetées non descriptives.

[44] Par conséquent, la norme de contrdle dans la présente instance doit étre celle de la
décision correcte en ce qui concerne le caractére descriptif des margques de commerce proposées
compte tenu de la preuve additionnelle, mais celle de la décision raisonnable en ce qui atrait aux

autres conclusions du registraire.

Question n°2: Leregistrairea-t-il commisuneerreur en concluant que les marques de
commer ce de la demander esse donnaient une description clairedela
nature ou de la qualité des mar chandises ou services en liaison avec
lesquels elles sont employées?

Thése de la demander esse — trois arguments

[45] Lademanderesse allegue que les marques de commerce projetées ne donnent pas une
description claire des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles sont employées

et ce, pour les raisons suivantes :
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. les marques de commerce projetées contiennent des mots qui font partie

de demandes d’ enregistrement de margque de commerce précédemment

accordées;
N°2: lesmots « report » (rapport) et « mark » (marque) ont plusieurs sens,
N°3: ledessin évoquant le drapeau lié aux marques de commerce projetées est

prédominant et rend ces dernieres non descriptives.

LalLoi

[46] L’dinéal12(1)b) delaLoi interdit |’ enregistrement d’ une marque de commerce qui donne
une description claire des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont

employées. Par souci de commaodité, je reproduis a nouveau cette disposition :

12. (1) Sous réserve de
I’article 13, une marque de
commerce est enregistrable
sauf dans|’un ou |’ autre des
cas suivants :

b) qu’ elle soit sous forme
graphique, écrite ou sonore,
elle donne une description
claire ou donne une
description fausse et
trompeuse, en langue francaise
ou anglaise, de la nature ou de
la qualité des marchandises ou
services en liaison avec
lesquels elle est employée, ou
al’ égard desquels on projette
del’employer, ou des
conditions de leur production,
ou des personnes qui les
produisent, ou du lieu

12. (1) Subject to section 13, a
trade-mark isregistrableif itis
not

(b) whether depicted, written
or sounded, either clearly
descriptive or deceptively
misdescriptive in the English
or French language of the
character or quality of the
wares or servicesin
association with whichiitis
used or proposed to be used or
of the conditions of or the
persons employed in their
production or of their place of
origin;
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d’ origine de ces marchandises
OuU Services;

[47] L’objet del’alinéa12(1)b) a été habilement exposé par |e juge Cattanach dans la décision
GWG Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1981), 55 C.P.R. (2d) 1,

au paragraphe 37, dans laguelleil cite un extrait de la décision Eastman Photographic Materials
Co. Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [1898] A.C. 571, p. 580,

Lord Herschdll:

[TRADUCTION] [...] n"importe quel mot de la langue anglaise peut
étre utilisé comme marque de commerce -- on pourrait employer le
mot le plus commun. Dans ces circonstances, il serait évidemment
impossible d’accorder a quelqu’un le monopole de I'emploi d' un
mot qui référe a la nature ou a la qualité de certaines marchandises
en lui permettant d’ enregistrer une margue de commerce en liaison
avec une certaine catégorie de marchandises. Les mots de la langue
anglaise constituent un bien commun : ils appartiennent également
a tous; et personne ne devrait étre autoriseé a empécher les autres
membres de la communauté d employer un mot qui réfere a la
nature ou ala qualité de marchandises pour les décrire.

S'il est effectivement possible d' utiliser n’'importe quel mot a titre
de marque de commerce, il est également essentiel d’empécher
I’emploi d’un mot a titre de marque de commerce lorsqu’un tel
emploi priverait le reste de la communauté de son droit a utiliser ce
mot dans le but de décrire la nature ou la qualité de marchandises.

[48] Laquestion de savoir si une margue donne une description claire est une décision fondée
sur la premiere impression qui exige de faire ressortir I’impression immédiate produite par cette
marque dans son ensemble en liaison avec le produit et d’ analyser de facon critique de chague
mot composant la margue : Molson Cos c. Les Brasseries Carling O’ Keefe du Canada Ltée,

[1982] 1 C.F. 275, 55 C.P.R. (2d) 15, le juge Cattanach, au paragraphe 30. Le décideur doit
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également faire preuve de bon sens en tirant sa conclusion : Neptune SA. c. Canada (Procureur

général), 2003 CFPI 715, le juge Martineau, au paragraphe 11.

[49] DansJohn Labatt Ltd. c. Carling Breweries (1974), 18 C.P.R. (2d) 15, le juge Cattanach,
aux paragraphes 26 a 28 de ses motifs, a exposé la méthode employée par la Cour pour

déterminer si une marque de commerce donne une description claire :

26 Lemot « claire » utilisé al’article 12(1)b) delaLoi, qui
interdit |’ enregistrement d’ une marque de commerce constituant
« une description claire de la nature ou de la qualité des
marchandises ... en liaison avec lesquelles elle est employée ou a
I’ égard desquelles on projette de I’employer », n’est pas
synonyme de « précise » mais dans ce contexte, il aplutét le
sens de « facile a comprendre, évidente ou ssmple ».

27 Auxfinsd établir s une marque de commerce est
descriptive, il ne convient pas de faire une analyse approfondie
et critique des mots pour déterminer s'ils comportent d’ autres
implications lorsqu’ on les utilise seuls ou en liaison avec
certaines marchandises; ce qu'il faut faire, ¢’ est considérer ces
motstels qu’ils sont utilisés en liaison avec certaines
marchandises et établir ce que cestermes, dans le contexte ouils
sont utilisés, représenteraient pour le public en généra qui les
verra et se formera une idée sur leur connotation.

28 Bref, le sens étymol ogique des mots n’ est pas
nécessairement e sens de ces mots utilisés atitre de marque de
commerce mais plutot dans le langage de tous les jours, et I’ on
peut a cette fin recourir entre autres outils a des dictionnaires.

Premier argument de la demander esse

L es mar ques de commer ce pr oj etées contiennent des mots qui font partie de demandes
d’ enregistrement de mar que de commer ce pr écédemment accor dees.
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[50] Laquestion n'apas été soulevée devant le registraire et ce dernier ne I’ adonc pas

examinée. La Cour examinera donc cette question de novo.

[51] Par souci de commodité, je reproduis a nouveau les marques de commerce projetées qui

sont visées par le présent appel.

THE CANADIAN DiavonD Rerort Bel

The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

Demande d’ enregistrement n° 1,212,232;

THE Canapian DiavonD CerTiFicate Beld

The mark of a dismond that is mined, cut and polished in Canada

Demande d’ enregistrement n° 1,212,234;

THE CaANADIAN DiamonD ArPrasal §el
The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada

Demande d’ enregistrement n° 1,212,235.

[52] Lademanderesse soutient que le registraire a enregistré 20 marques de commerce qui
contiendraient plusieurs des mots qui font partie des marques de commerce projetées. A titre
d’ exemple, la demanderesse propose d’ examiner la marque de commerce n° 1,212,233, « THE

MARK OF A DIAMOND THAT ISMINED, CUT AND POLISHED IN CANADA ».
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[53] BienquelaCour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements
précédents lorsqu’il évalue le caractére descriptif d’ une marque (Reed Senhouse, précité;
Imperial Tobacco, précité), il est bien établi en droit que « si e registraire acommis une erreur
dansle passg, il n'y apaslieu delaperpétuer » : Neptune SA., précité, au paragraphe 22; John
Labatt, précité, au paragraphe 45; et Sherwin Williams Company of Canada, Limited c. The

Commissioner of Patents, (1937) Ex. C.R. 205, le juge Anger, au paragraphe 11.

[54] LaCour ne peut que conclure qu’ala premiére impression, la marque de

commerce n° 1,212,233 donne au lecteur la qualité et |a caractéristique inhérente des
marchandises, ¢’ est-a-dire en I’ espece un diamant qui est extrait d’ une mine, taillé et poli au
Canada et qui est accompagné d’ un certificat, d’ un rapport ou d’ une évaluation confirmant son

authenticité canadienne.

[55] L’affidavit de Sampat Poddar, un administrateur de la Canadian Jewellers Association,
produit dans le cadre de la procédure d’ opposition al’ encontre de I’ enregistrement des trois

marques de commerce en cause, prévoit ce qui suit au paragraphe 12 :

[TRADUCTION] Conformément au Code de conduite sur les
diamants canadiens, les bijoutiers canadiens qui vendent des
diamants commercialisés ou annoncés comme étant des « diamants
canadiens » accompagnent le diamant d’ un certificat attestant

I’ origine du diamant, ¢’ est-a-dire précisant qu’il a été extrait d’ une
mine, taillé et poli au Canada...]

De plus, le paragraphe 13 prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION] J ai toutes les raisons de croire que plusieurs
bijoutiers et fabricants de diamants canadiens, y compris des
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membres de |’ Association canadienne des bijoutiers, identifient les

« diamants canadiens » dans leurs publications comme étant des

diamants qui sont « extraits d’ une mine, taillés et polis au

Canada ».
Par conséquent, les bijoutiers canadiens vendant des diamants incluent un certificat d origine lors
de lavente d’un diamant et décrivent, dans leurs annonces publicitaires, les diamants comme
étant « extraits d une mine, taillés et polis » au Canada. La preuve laisse entendre ala Cour que
les trois marques de commerce projetées de la demanderesse décrivent tous des diamants
canadiens qui sont authentifiés au moyen d’ un rapport (« report »), d’ un certificat
(« certificate ») ou d'une évaluation (« appraisal ») prouvant que le diamant a été « extrait d’ une
mine, taillé et poli » au Canada. La seule partie des trois marques de commerce projetées qui
N’ est pas descriptive est |e dessin évoquant le drapeau canadien ou un diamant a été substitué ala

feuille d érable. Or, leregistraire a conclu que ce symbole n' était pas la partie prédominante des

marques de commerce projetées.

[56] Mémesi laCour acceptait que le mot « mark » (marque) avait plusieurs sens en ce qui
concerne lamarque de commerce n° 1,212,233 et les marques de commerce projetées en
guestion, lasimple utilisation de ce mot n’ est pas suffisante en elle-méme pour rendre les
marques de commerce non descriptives. Les marques de commerce projetées contiennent donc
des marques de commerce déja enregistrées qui, selon la Cour, donnent chacune une description

claire.
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[57] LaCour ne peut conclure gue les marques de commerce projetées ne sont pas
descriptives compte tenu de la preuve additionnelle. Lorsque la Cour lit les marques de
commerce projetées, il est difficile de voir comment ils ne donnent pas une description claire des
marchandises en question, ¢’ est-a-dire des diamants canadiens et des certificats, des rapports

d’ authenticité et des évaluations concernant les diamants canadiens. La demanderesse s occupe
de ladistribution de certificats d’ authenticité et de certificats d’ évaluation. La demanderesse,
ainsi que lamgjorité de I’ industrie canadienne du diamant, se conforment volontairement au
Code sur les diamants canadiens et a |’ exigence du Bureau de la concurrence du Canada selon
laquelle tout diamant canadien vendu au Canada doit étre accompagné d’ un certificat ou d’ un

rapport d’ authenticité canadienne.

[58] Lesmots« Report » (rapport), « Certificate » (certificat) et « Appraisal » (évaluation) ne
décrivent pas adéquatement |es marchandises en question, mais donnent une description claire de
celles-ci. Ces mots ont un seul sens en ce qu’ils donnent une description claire d un certificat ou
d’ un rapport portant sur |’ origine canadienne du diamant ou d’ une évaluation du diamant. En
somme, les mots « report » (rapport), « certificate » (certificat) et « appraisal » (évaluation) « se
rapporte[nt] &la composition des biens ou du produit » en liaison avec la marque de commerce :
Provenzano c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1977), 37 CPR (2d) 189, le

juge Addy.

[59] Pour ces motifs, selon lanorme de la décision correcte, la Cour conclut que |’ état du

registre en ce qui concerne des marques similaires ne peut rendre les trois marques de commerce
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proj etées non descriptives et donc enregistrables. Ces marques donnent une description claire

conformément al’alinéa 12(1)b) delaLoi.

Deuxiéme argument du demandeur

Lesmots«report » (rapport) et « mark » (marque) ont plusieurs sens

[60] Lademanderesse soutient que les mots « report » (rapport) et « mark » (marque) ont
plusieurs sens et ne peuvent donc pas donner une description claire des marchandises ou services
en liaison avec lesguelsils sont employés. Elle a présenté plusieurs définitions tirées de

dictionnaires au soutien de ses prétentions.

[61] Commeil aété mentionné précédemment, le registraire était nécessairement bien au
courant des définitions de ces mots communs lorsqu’ il arendu sa décision. Les mots en question
ne peuvent raisonnablement avoir un autre sens dans le contexte des marques de commerce

proj etées que de donner une description claire des marchandises et des services en liaison avec
lesquel s les marques sont employées. Des définitions abstraites tirées de dictionnaires, séparées
de leur contexte, ne peuvent étre utilisées pour transformer en une marque non descriptive une
marque de commerce projetée qui, ala premiere impression, donne une description claire. Le
registraire a raisonnablement conclu que les mots faisant partie des marques de commerce

proj etées donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels

les marques sont employées.
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Troisieme argument du demandeur

Ledessin évoquant un drapeau lié aux mar ques de commer ce proj etées est prédominant et
rend les marques non descriptives

[62] Commeil aété expose, leregistraire a statué que « le dessin ressemblant a un drapeau

N’ est pas la partie prédominante de la Marque et N empéche pas celle-ci de donner une
description claire sous saforme sonore ». Compte tenu de cette preuve, la Cour juge que le
registraire pouvait raisonnablement arriver a cette décision et que la nouvelle preuve dont la

Cour a été saisie n’aeu aucun effet ou n"aurait pas pu avoir d effet sur cet aspect de ladécision

[63] Toutefois, dans une opinion incidente, la Cour conclut que le dessin évogquant un drapeau,
ou un diamant a été substitué alafeuille d’ érable, sans les termes descriptifs qui font partie des
marques de commerce, est enregistrable. En fait, ce dessin a déja été enregistré au nom de la
demanderesse le 17 juin 2002. Le dessin peut étre accompagné de mots qui indiquent qu’il s agit
d’ une marque de commerce en liaison avec des diamants canadiens qui sont extraits, taillés et
polis au Canada sans que ces mots fassent partie de la marque de commerce. Le dessin évoquant
un drapeau est la partie prédominante de la marque et les mots I’ accompagnant qui expliquent la
marque N’ empéchent pas qu’ elle soit enregistrée parce que ces mots ne font pas partie de la

marque.

Questionn®3: Leregistrairea-t-il commisuneerreur en concluant que les marques de
commer ce de la demander esse n’ étaient pasdistinctives ?
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[64] Lademanderesse soutient que méme si les marques de commerce projetées donnent une

description claire, elles sont enregistrables en raison de leur caractére distinctif.

LalLoi
[65] Selonle paragraphe 12(2) delaLoi, une marque de commerce qui donne une description
claire n’est pas assujettie al’alinéa 12(1)b) delaLoi si cette marque est devenue distinctive. Par

souci de commodité, je reproduis a nouveau ce paragraphe :

12(2) Une marque de 12(2) A trade-mark that is not
commerce qui N’ est pas registrable by reason of
enregistrable en raison de paragraph (1)(a) or (b) is
I’alinéa(1)a) ou b) peut étre registrableif it has been so
enregistrée s elleaété used in Canada by the
employée au Canada par le applicant or his predecessor in

requérant ou son prédécesseur  title as to have become
en titre de facon a étre devenue  distinctive at the date of filing

distinctive aladate an application for its
delaproduction d' une registration.
demande d’ enregistrement la

concernant.

[66] L’article2delaLloi définit « distinctive » comme suit :

« distinctive » Relativementa  “distinctive’, in relation to a

une marque de trade-mark, means
commerce, celle qui distingue  atrade-mark that actually
véritablement les distinguishes the
marchandises ou services en wares or servicesin

liaison avec lesguels association with which it is
elle est employée par son used by its owner from the
propriétaire, wares or services of

des marchandises ou services  othersor is adapted so to

d autres propriétaires, distinguish them;

ou qui est adaptée ales
distinguer ainsi.
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[67] Lademanderesse soutient que la date pour examiner le caractére distinctif des marques
de commerce projetées est le 9 novembre 2005, soit |a date de production de |a déclaration

d’ opposition. La demanderesse s appuie sur la décision de la Cour d’ appel fédérale dans

I’ affaire Park Avenue Furniture Corp. c. Wickens/S mmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d)
413, page 424 (C.A.F.) pour étayer son argument. Dans une décision plus récente rendue par la
Cour dans |’ affaire Brasseries Molson, précité, on a conclu, au paragraphe 56, que malgré la
jurisprudence antérieure, la date pour examiner |’ application du paragraphe 12(2) delaLoi est la
date de la production de la demande d’ enregistrement. La date pour établir le caractére distinctif

en |’ espece est donc le 4 avril 2004.

[68] LaCour aconcluqueleregistraire doit déterminer le caractére distinctif d’ une marque de
commerce projetée nonobstant sa décision al’ égard des autres motifs de non-enregistrabilité :
Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA — The engineer Wood Assn. (2000),

184 F.T.R. 55, lejuge O’ Keefe, au paragraphe 49.

[69] Lejugede Montigny arécemment établi le critére du caractére distinctif dans Drolet c.
Stiftung Gralsbotschaft, 2009 CF 17, au paragraphe 169 :

169  Pour ére distinctive, une marque de commerce doit remplir
trois conditions : 1) lamarque doit étre associée aun produit; 2) le
propriétaire doit utiliser cette association entre la marque et son
produit et vendre ce produit ou ce service; et 3) cette association doit
permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de
ceux des autres propriétaires : voir Philip Morris Incorporated c.
Imperial Tobacco Ltd., (1987), 7 C.P.R.(3d) 254 (C.F.). C'esten
rapport avec le marché canadien que doit ére évalué le respect de ces
trois conditions : voir Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de
qualité1.M.D. Inc., 2005 CF 10.
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[70] Lecaractéredistinctif peut étre inhérent ou acquis. Le registraire a conclu qu’ une marque
de commerce qui donne une description claire est intrinséquement non distinctive. La
demanderesse n’a produit aucun nouvel élément de preuve pour contester cette conclusion et

S appuie sur les mémes observations qui ont été faites relativement ala question du caractéere
descriptif. La Cour conclut que pour les mémes motifs invogqués précédemment, le registraire a
correctement statué que les margues de commerce projetées n’ étaient pas intrinsequement

distinctives.

[71] Laprincipale question dont est saisie la Cour est de savoir si |es marques de commerce
proj etées sont enregistrables conformément au paragraphe 12(2) dela Loi parce qu’ elles ont
acquis un caractere distinctif. Dans Brasseries Molson, précité, le juge Rothstein a conclu, au
paragraphe 54 de ses motifs, que « sous le régime du paragraphe 12(2), le requérant doit prouver
gue la margque de commerce qu’il veut enregistrer, bien gu’ elle puisse étre descriptive, aacquis
une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses
services » : voir également Matol Biotech Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.,

2008 FC 1082, le juge Lemieux, au paragraphe 63.

ANALYSE
[72] S agissant delaquestion du caractére distinctif acquis, le registraire a conclu que la
preuve était insuffisante pour conclure que les marques de commerce projetées étaient devenues

distinctives par un emploi ou une promotion a grande échelle. La seule preuve dont a été saisi le
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registraire était les affidavits de M. Ariel et les piéces jointes, soit des imprimés de publicités
faites aux points de vente utilisées par la demanderesse depuis avril 2001 qui arboraient les trois
marques de commerce projetées. En revanche, I’ affidavit en réponse de M™® Cheng contenait une

preuve du non-usage des marques de commerce projetées sur le site Web de la demanderesse.

[73] Lesnouveaux ééments de preuve présentés par M. Dix concernant I’ emploi a grande
échelle ne sont pas, malgré les arguments contraires de la demanderesse, suffisasmment probants
pour justifier I'intervention de la Cour. Les nouveaux ééments de preuve soumis a la Cour sont
les suivants:
1. leschiffresde vente de HRA de 2002 a 2007 concernant la gamme de produits
composeés de certificats de diamants canadiens;
2. une photocopie du couvercle d un écrin de bague utilisé depuis 2005 sur lequel figure
une partie de la marque de commerce projetée 1,212,234;
3. unecopie d'un certificat d’ origine vendu par Ben Moss Jewellers depuis 2007, intitulé
« THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » et arborant le dessin évoquant un
drapeau;
4. une copie d’ un certificat d origine vendu avec tous les diamants de HRA de 2001 a
2006 sur lequel figurent les mémes termes que I’ exempl e précédent;
5. une brochure publicitaire distribuée de 2001 a 2006 sur laquelle figure la marque de
commerce projetée 1,212,234 de maniere décousue,
6. une brochure publicitaire non datée pour la gamme de produits « Glacier Fire » de

HRA sur laquelle figure une variante de la marque de commerce projetée 1,212,234;



Page: 34

7. une annonce publicitaire dans un numéro 2008 du magazine NUV O ou la marque de
commerce projetée 1,212,234 est employée et qui, selon I’ auteur de I’ affidavit, figure
danstous les numéros de NUV O depuis 2003;

8. une brochure publicitaire distribuée depuis 2004 sur laguelle figurent des partiesde la

marque de commerce projetée 1,212,234,

[74] Laplupart des ééments de preuve portent sur I’ emploi des marques aprés le 4 avril 2004,
soit une date qui se situe en dehors de la période pertinente. Les autres éléments de preuve
contiennent seulement des parties ou des parties décousues de la marque de commerce projetée
1,212,234. Les nouveaux éléments de preuve ne révélent aucun emploi des marques de
commerce projetées 1,212,232 et 1,212,235. Le seul éément de preuve qui révele I’emploi dela
marque de commerce projetée 1,212,234 telle qu’ elle a été présentée au registraire et ala Cour
est la publicité dans e numéro de 2008 du magazine NUV O, lagquelle, selon I’ auteur de

I’ affidavit, a été reproduite de fagon constante depuis 2003.

[75] 1l doit exister des éléments de preuve tres solides pour établir que les marques de
commerce projetées étaient distinctives au moment de la demande d’ enregistrement. Le
paragraphe 12(2) de laLoi est une disposition exceptionnelle qui impose une « charge lourde » a
la demanderesse, laquelle doit démontrer que les marques de commerce projetées ont acquis un
caractere distinctif : Brasseries Molson, précité, au paragraphe 53. La preuve dont est saisie la
Cour ace sujet est inadéguate et insuffisante. [l N’y a aucune preuve qui établit I’emploi des

marques de commerce projetées 1,212,232 et 1,212,235. La majorité des éléments de preuve
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relatifs ala marque de commerce projetée 1,212,234 ne portent pas sur la période pertinente ou
ne sont pas pertinents puisqu’ils utilisent une variante ou une forme décousue de cette marque.
Laseule preuve d emploi pertinente et adéquate, soit la publicité dans le numéro de 2008 du
magazine NUV O, en supposant que le témoignage non contesté de M. Dix concernant

I utilisation constante de cette publicité dans des numéros antérieurs de ce magazine soit exact,
ne peut en elle-méme, ou combinée aux chiffres de vente de HRA, établir un emploi a grande
échelle ayant permis aux marques de commerce projetées de devenir distinctives selon les

conditions du paragraphe 12(2) delaLoi.

[76] Lelégidateur, lorsdel’ adoption du paragraphe 12(2) delaLoi, n’apasvoulu que la
simple preuve d’ emploi d’une marque de commerce projetée, ou d’ une partie d’ une marque de
commerce projetée sous une forme décousue, soit suffisante pour garantir |’ application de
I'alinéa 12(1)b) de laLoi atoute marque de commerce projetée ou a toute autre marque de
commerce projetée connexe. La Cour conclut en reprenant |’ affaire depuis le début et selon la
norme de la décision correcte que la demanderesse n’ a pas fournit une preuve suffisante pour
établir I’emploi a grande échelle des marques de commerce projetées, et la demanderesse n’a pas
démontré que les marques de commerce projetées ont acquis un caractere distinctif. Par
conséquent, les marques de commerce projetées ne sont pas enregistrables pour ce motif, et

I’ appel doit étre rejeté.
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CONCLUSION

[77] LaCour conclut que ces marques de commerce projetées donnent une description
«claire» et qu’ elles sont contraires al’ intention du législateur al’alinéa 12(1)b) delaLoi. La
demanderesse reconnait qu’ elle ne peut étre propriétaire d’ une marque de commerce pour les

mots qui la composent. La demanderesse s est désistée al’ usage de presgue tous les mots.

[78] Laseule caractéristique unigue des marques de commerce projetées est le dessin
évoquant un drapeau ou un diamant a été substitué alafeuille d’ érable. Toutefois, ce dessin est
relativement petit comparativement aux termes en grosses capitales dans les marques de
commerce projetées, et le registraire a raisonnablement conclu que le dessin évoquant un drapeau

N’ était pas une caractéristigue prédominante des marques.

[79] Lesmarques de commerce projetées donnent une description claire des diamants
canadiens certifiés ou des marchandises ou des services liés a des diamants canadiens. Demander
I’ enregistrement d’ une telle margue de commerce en liaison avec des diamants canadiens est

I’ équivalent de demander |’ enregistrement d’ une margque de commerce comme « THE COFFEE

SHOP » (LE CAFE-RESTAURANT) en liaison avec un café-restaurant.

[80] L’avocate delademanderesse a examiné lajurisprudence qui fournit des exemples
d’ enregistrements de marques de commerce qui sont descriptives. Chaque décision repose sur la
preuve et sur la question de savoir S'il y aopposition. En toute déférence, je n’aurais pas suivi le

raisonnement adopté dans plusieurs de ces décisions. Je ne pense pas qu’ un tel raisonnement
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refléte I’intention du légidateur al’ alinéa 12(1)b). L’ avocate de la demanderesse a habilement
démontré ala Cour que lajurisprudence étaye les deux points de vue. C'est la difficulté avec ce
domaine du droit. Par conséquent, j’ estime que certaines décisions en matiére de marques de

commerce se contredisent.

[81] Deplus, lefait queleregistraire aadmis d autres demandes d’ enregistrement, qui
pourraient ne pas résister a un examen de ma part, ne signifie pas nécessairement que les
marques de la demanderesse doivent étre enregistrées elles aussi. Laloi reste laloi peu importe

si des violations involontaires ont éé commises dans le passé.

[82] Leprésent appel est similaireal’ appel dont aété saisi le juge Fred Gibson dans |’ affaire
Best Canadian Motor Inns Ltd, précité. Dans cette affaire, le juge Gibson ajugé que la marque

de commerce projetée « Best Canadian Motor Inns » arborant un drapeau canadien donnait une
description claire des services de la demanderesse. Le juge Gibson ainterprété |’ intention du

légidateur al’alinéa 12(1)b) delaLoi et a conclu comme suit au paragraphe 35 :

135 |l était loisible au |égidlateur de prévoir une exception a
I’alinéa 12(1)b) delaLoi al’ égard des dessins-marques
comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante
des marques comme ' est, selon moi, le casen I’ espece |[...]

Mais le légidlateur ne I’ a pasfait. Il a plut6t décidé de prévoir une exception alaregle générale
del’ainéa 12(1)b) en vertu du paragraphe 12(2) pour une raison différente, soit promouvoir
I’ enregistrement de marques de commerce qui ont un caractere distinctif inhérent ou acquis. Au

paragraphe 36, le juge Gonthier décrit I’ exception que le |égislateur a décidé de ne pas édicter :
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136  Cesextraits démontrent clairement |’ existence d’ une option
dont aurait pu se prévaloir le légidlateur lorsqu’il aédictélaLoi, et
cette option existe toujours. Le |égidateur avait, et atoujours, la
possibilité d’ gjouter une exception additionnelle al’ alinéa 12(1)b)
al’ égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent
une caractéristique dominante de fagcon que, comme ¢’ est le cas du
moins al’ égard de certaines marques qui n’ ont pas de mot
dominant, elles n’aient pas a satisfaire au critere "sonore" sur le
fondement desmots|...]

[83] Deméme, leregistraire aconclu que les mots dans les marques de commerce projetées en

cause sont des caractéristiques prédominantes des margues et que le dessin ressemblant a un

drapeau n’ est pas la partie prédominante des marques de commerce projetées et il N’ empéche pas
celles-ci de donner une description claire sous leur forme sonore. La demanderesse reconnait que
les mots dans les margques de commerce projetées donnent une description des diamants
canadiens et des services et marchandises liés aux diamants ne sont pas enregistrables
eux-mémes en partie parce gu’ils font partie du domaine public et en partie parce gu'’ils sont
descriptifs. Ces marques de commerce projetées donnent une description de diamants canadiens

authentiques accompagnés d’ un rapport, d'un certificat ou d’ une évaluation.

[84] A mon avis, cet aspect du droit des marques de commerce doit étre abordé avec
circonspection. Il n’y a pas de consensus au sein de lajurisprudence et il existe suffisasmment de
décisions d’ un cété comme de |’ autre permettant a un bon avocat, comme Mme MacDonald qui
agit au nom de la demanderesse, de prouver les deux positions. L’ intention du |égislateur a
I’alinéa 12(1)b) selon lequel une marque de commerce qui donne une description claire des
produits al’ égard desquels on projette d’ employer lamarque n’ est pas enregistrable nonobstant

les décisions existantes ayant accorde |’ enregistrement de marques de commerce donnant une
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description claire ou le fait que I’ enregistrement d’ une marque de commerce employée en liaison

avec des produits similaires a été accordé par e registraire dans le passé.

[85] Par conséquent, je conclus que les demandes d’ enregistrement 1,212,232, 1,212,234 et
1,212,235 « donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec
lesquels elles sont employées » et ne sont pas devenues distinctives. Les marques de commerce
projetées ne sont pas intrinsequement distinctives puisqu’ elles donnent une description claire des
marchandises et des services avec lesquels elles sont employées. La demanderesse n’a pas fourni
une preuve suffisante pour établir que les marques de commerce projetées ont acquis un
caractere distinctif méme si elles donnaient une description claire. Bien que la Cour conclut que
la demanderesse a employé les marques de commerce au cours de la période pertinente, la nature
delapreuve n’ était pas suffisamment probante pour déroger al’interdiction del’ ainéa 12(1)b).
Ladécision du registraire est donc confirmée. Il n’ est pas nécessaire que la Cour examine les

autres motifs subsidiaires soulevés par la demanderesse

[86] L’appel est donc rejeté sansfrais. Il Ny aaucuns frais puisque la défenderesse n’a pas

participé au présent appel.
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JUGEMENT

LA COUR STATUE que:

L’ appel est regjeté sansfrais.

«Michael A. Kelen »
Juge

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre LL.B.
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