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En présence demonsieur le juge L emieux

ENTRE :
KAMSUT, INC.
demandeur
et
JAYMEI ENTERPRISESINC.
défender esse

MOTIFSDU JUGEMENT ET JUGEMENT

1) Introduction et historique

[1] En vertu del’article 57 delaLoi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13,
(laLoi), Kamsut, Inc. (Kamsut), une société californienne établie en 1969, sur demande ala Cour
datée du 19 ao(t 2008, demande a ce que soit radiée du registre des marques de commerce, la
marque de commerce KAMA SUTRA, enregistrée sous le numéro LMC 587,731

(" enregistrement 731) que Jaymei Enterprises Inc., une société de la Colombie-Britannique ayant sa
place d affaires a VVancouver Nord, a obtenue, le 21 aolt 2003, sur demande déposee le

19 février 2002 pour emploi en liaison avec (1) des chocolats, des bonbons, des truffes au chocolat
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et desfruits confits, depuis 1994 et (2) des bonbons, des gaufres, du café et du chocolat chaud
emballé depuisjuillet 2003. La preuve révéle que les marchandises décrites dansle groupe 2 et les
bonbons et |es fruits confits décrits dans le groupe 1 dans |’ enregistrement 731 de Jaymel ne sont

pas vises en |’ espece.

[2] L’ enregistrement 731, sous larubrique « Traduction des caractéres étrangers », mentionne

ceci : [TRADUCTION] « Selon larequérante, le mot KAMA se traduit en anglais par « love » (amour)

ou « desire » (désir) et lemot SUTRA setraduit en anglais par « manual » (guide).

[3] Kamsut affirme qu’ elle exploite au Canada depuis 1973 une entreprise de fabrication, de

digtribution et de vente d’ articles de cadeau romantique, d’ articles de soin du corps et de la peau et

d articles de soins personnels, notamment des lotions pour le corps, des huiles de massage, des
cosmétiques, des produits de parfumerie, des gel's pour le bain, des baumes aromatiques, des
[ubrifiants personnels et des articles de vétement, et ce, en liaison avec sa marque de commerce
KAMA SUTRA (les produits Kamsut). Elle affirme que, parmi ces produits figurent un certain
nombre de produits KAMA SUTRA comestibles a saveur de chocolat, notamment lacréme de
massage Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au chocolat et | huile de massage au
chocolat (produits au chocolat Kamsut) qu’ élle utilise au Canada, en liaison avec lamarque de
commerce KAMA SUTRA depuis au moins 1988 et, atitre d' exemple, elle affirmequ’' dlea
exporté sans interruption depuis 1988 ses | otions et ses huiles corporelles a saveur de chocolat a son

distributeur canadien, Telford Investments Inc. (Telford).
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[4] Kamsut prétend que I’ enregistrement 731 est invalide pour deux raisons :

1) Envertu des paragraphes 18(1) et 16(1) delaLoi, Jayme n’avait pasle droit d’ obtenir son
enregistrement 731 parce que, ala date de sa demande d’ enregistrement (19 février 2002)
et aladate de sapremiére utilisation en liaison avec des chocolats ou des truffes au
chocolat en 1994, samarque KAMA SUTRA créait de la confusion avec lamarque de
commerce KAMA SUTRA de Kamsut qui avait d§a été utilisée en liaison avec ses
produits KAMA SUTRA, et plus particulierement en liaison avec ses produits au
chocolat KAMA SUTRA, avant la présumée date de premiére utilisation ou avant ladate
de lademande d’ enregistrement présentée par Jaymei. En ce qui concerne son Huile
d’ Amour au chocolat et menthe, Kamsut affirme que lapreuverévéle qu'elel’ utilise

depuis au moins 1988.

2) A ladate de !’ introduction de sa procédure en radiation (19 ao(t 2008), lamarque de

commerce KAMA SUTRA de Jaymei n’ était pas distinctive de ses marchandises.

[5] Jaymel n’'apas contesté que Kamsut avait laqualité de « personne intéressée » au sens du
paragraphe 57(1) delaLoi et qu' elle pouvait, a cetitre, introduire la présente procédure en radiation
et dlen’ apasfait vaoir que Kamsut ne pouvait pas, en vertu du paragraphe 57(2) delaLoi, intenter

des procédures.

[6] Ladéfense de Jaymei al’ égard de la procédure de radiation comporte deux volets :
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1) Premiérement, il incombait a Kamsut de prouver qu’elle avait utilisé ou avait révélé sa
marque KAMA SUTRA avant lapremiére utilisation par Jaymei en 1994 ou qu’ élle
I’ utilisait d§ja avant la date de lademande d’ enregistrement de Jaymei en février 2002
(I utilisation antérieure) et, le cas échéant, I’ utilisation par Jaymei a ce moment-lade sa
marque KAMA SUTRA créerait vraisemblablement de la confusion avec lamarque de
Kamsut. Jaymei affirme que Kamsut ne s est pas acquittée de sa charge de prouver qu’elle
utilisait d§a sa marque au Canada ou que sa marque était connue au Canada. S appuyant
sur ladécision rendue dans Auld Phillips Ltd. ¢. Suzanne's Inc., [2005] A.C.F. n° 70
(ladécision Auld Phillips), Jaymei prétend que la Cour 0’ a pas aexaminer laquestion dela

confusion.

2) Jayme prétend que, quoi qu’il en soit, samarque KAMA SUTRA ne créait aucune
confusion avec lamarque KAMA SUTRA de Kamsut compte tenu des marchandises de
Jaymel, et cela pour un certain nombre de raisons : les marchandises de Kamsut arborant la
marque KAMA SUTRA sont différentes et distinctes de ses marchandises énumérées dans
son enregistrement 731. Les consommateurs ne supposeront pas que ses marchandises en
guestion proviennent de laméme source, ¢’ est-a-dire Kamsut. Les chocolats de Jaymei ne
sont pas des articles de cadeaux romantiques. Sa demande d’ enregistrement révele qu’ils
sont décrits comme étant des produits alimentaires comestibles. Les produits de Kamsut

sont, eux, des cosmétiques ou des stimulants sexuels.
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3) Enfin, Jayme prétend que sa marque KAMA SUTRA distingue véritablement ses
marchandises de celles des autres parce qu’ €lle est connue par sesclients et qu' elle est
associée aux produits qu’ ele fabrique et que ¢’ est ains gu’ elle est connue dans ses résealx
dedigtribution. De plus, Jayme gjoute que samarque était distinctive en raison de
I” utilisation isolée de la part de Kamsut, la société contrevenante. Kamsut n’a pas prouvé
gu’ dlefaisait une utilisation assez importante ou suffisante pour rendre la marque déposée
de Jaymei non distinctive. Jaymel prétend que sa margue a acquise un caractéere distinctif

régional.

2) Les digpositions | égidatives pertinentes

[7] Les dispositions pertinentes de laLoi en I’ espece sont |es suivantes (non souligné dans

I"original) :

1) Leparagraphe 57(1) delaLoi qui autoriselaCour «[...] sur demandede[...] toute
personne intéressée » a ordonner qu’ une inscription dans le registre « soit biffée» [...]

parce que, aladate de cette demande, I’ inscription figurant au registre « n’ exprime ou ne

définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant étre le propriétaire

inscrit de lamargue ».

2) Leparagraphe 18(1) delaLoi prévoit ce qui suit : « L’ enregistrement d’ une marque de

commerce est invalide dansles cas suivants: [...] b) lamarque de commerce n’ est pas

digtinctive al’ épogue ol sont entamées les procédures contestant la validité de




Page: 6

| enregistrement », ou [...] « sousréserve del’ article 17, |’ enregistrement est invaide s

I’ auteur de la demande n’ &ait pas la personne ayant droit de I’ obtenir ».

3) L’article 16 delaLoi mentionne qu’un requérant qui « [...] aemploy[€] ou fait connaitre

[une margue de commerce] au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a

droit [...] d'en obtenir I enregistrement a1’ égard de ces marchandises ou services, amoins

gue, aladate oulerequérant [...] I’aen premier lieu ains employée ou révélée, dlen' ait

créé de laconfusion a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou

révél ée au Canada par une autre personne; [...] ». [Non soulignédans |’ original ]

4) Certains concepts clés découlent du régime |égidatif susmentionné :

(1) « distinctive » est défini comme suit al’ article 2 dela L oi:

«digtinctive » Relativement aune marque  “distinctive”’, in relation to atrade-mark,
de commerce, celle qui distingue means atrade-mark that actualy
véritablement les marchandises ou services  distinguishes the wares or servicesin

en liaison avec lesquels elle est employée  association with which it isused by its

par son propriétaire, des marchandisesou  owner from the wares or services of others
services d’ autres propriétaires, ou qui est or is adapted so to distinguish them.
adaptée ales distinquer ains.

(2) «emploi »y est défini comme suit :

«emploi » ou «usage » A |’égard d’ une “use’, in relation to atrade-mark, means
marque de commerce, tout emploi qui, any usethat by section 4 is deemed to bea




selon I’ article 4, et réputé un emploi en

uSse in association with wares or services.

liaison avec des marchandises ou services.

5) L’article 4 delaLoi mentionné dans la définition d’ « emploi » est ains libellé:

Quand une margue de commerce est
réputée employée

4. (1) Une marque de commerce est
réputée employée en liaison avec des
marchandises 5, lorsdu transfert dela

When deemed to be used

4. (1) A trade-mark is deemed to be used
in association with waresiif, at the time of
the transfer of the property in or possession

propriété ou de la possession de ces
marchandises, dans la pratique normale du

of the wares, in the normal course of trade,
it is marked on the wares themselves or on

commerce, €lle est apposée sur les
marchandises mémes ou sur les colis dans

the packages in which they are distributed
oritisin any other manner so associated

lesqudl s ces marchandises sont distribuées,

with the wares that notice of the

ou s dleest, de toute autre maniére, liée

association is then given to the person to

aux marchandises atel point gu’' avis de

whom the property or possession is

liaison et dlors donné ala personne a qui

transferred.

la propriété ou possession est transférée.

ldem

(2) Une marque de commerce est réputée
employée en liaison avec des services s

ldem

(2) A trade-mark isdeemed to beused in
association with servicesif itis used or

dle est employée ou montrée dans
|’ exécution ou I’ annonce de ces services.

displayed in the performance or
advertising of those services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au
Canada sur des marchandises ou sur les

Useby export

(3) A trade-mark that is marked in Canada
on wares or on the packages in which they

colis qui les contiennent est réputée, quand

are contained is, when the wares are

ces marchandises sont exportées du
Canada, é&tre employée dans ce pays en

exported from Canada, deemed to be used
in Canada in association with those wares.

liaison avec ces marchandises.
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6) L'article6 delaLoi est intitulé « Quand une marque ou un nom crée de laconfusion ». Le

paragraphe 6(2) delaLoi est ainsi libellé:

Quand une marque ou un nom créedela

When mark or name confusing

confusion
[...]
ldem

6. (2) L’emploi d’une marque de
commerce crée de la confusion avec une

ldem

6. (2) The use of atrade-mark causes
confusion with another trade-mark if the

autre margue de commerce lorsque
I’emploi des deux marques de commerce

use of both trade-marksin the same area
would belikdy to lead to the inference that

dans laméme région serait susceptible de

the wares or services associated with those

faire conclure gue les marchandisesliées a

trade-marks are manufactured, sold,

ces margues de commerce sont fabrigquées,

leased, hired or parformed by the same

vendues, données a bail ou louées, ou que

person, whether or not the wares or

les services liés a ces margues sont loués
ou exécutés, par |améme personne, que
ces marchandises ou ces services soient ou
non de laméme catégorie générae.

[..]

services are of the same general class.

7) Le paragraphe 6(5) delaLoi énonce que, en décidant s des marques de commerce ou des

noms commerciaux créent dela confusion, le tribuna ou leregistraire, selon le cas, tient

compte de toutes les circonstances de I’ espéce, y compris de certaines circonstances qui y

sont énoncées. |l est aing libellé:

Quand une marque ou un nom créedela

When mark or name confusing

confusion

[..]



Eléments d’ appréciation

6. (5) En décidant s des marques de
commerce ou des noms commerciaux
créent delaconfusion, letribunal oule

What to be considered

6. (5) In determining whether trade-marks
or trade-names are confusing, the court or
the Registrar, as the case may be, shall

registraire, selon le cas, tient compte de

have regard to all the surrounding

toutes les circonstances de I’ espéce, v
Compris:

a) le caractére distinctif inhérent des
marques de commerce ou Noms
commerciaux, et lamesure dans laguelle
ils sont devenus connus,

b) la période pendant laquelle les marques
de commerce ou noms commerciaux ont
été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou
entreprises;

d) lanature du commerce;

€) le degré de ressemblance entre les
marques de commerce ou les noms
commerciaux dans la présentation ou le
son, ou dans lesidées qu'ils suggerent.

circumstancesincluding

(@) the inherent distinctiveness of the
trade-marks or trade-names and the extent
to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or
trade-names have been in use;

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

(e) the degree of resemblance between the
trade-marks or trade-names in appearance

or sound or in the ideas suggested by them.
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8) L’article5 delaLoi porte sur le moment ou une marque de commerce est réputée révélée

au Canada. Il et aing libellé:

Quand une marque de commerce est
réputée révelée

5. Une personne est réputée faire connaltre

When deemed to be made known

5. A trade-mark is deemed to be made

une marque de commerce au Canada
seulement s dlel’ emploie dans un pays de

known in Canada by apersononly if itis
used by that person in a country of the
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I’Union, autre que le Canada, en liaison Union, other than Canada, in association
avec des marchandises ou services, 9, with wares or services, and

sdlonlecas:

a) ces marchandises sont distribuées en (a) the wares are distributed in association
liaison avec cette marque au Canada; with it in Canada, or

b) ces marchandises ou services sont (b) the wares or services are advertised in
annoncés en liaison avec cette marque association withit in

(i) soit dans toute publication imprimée (1) any printed publication circulated in
et mise en circulation au Canada dansla Canadain the ordinary course of
pratique ordinaire du commerce parmi commerce among potential dealersin or
les marchands ou usagers éventuels de users of the wares or services, or

ces marchandises ou services,

(i) soit dans des émissions deradio (i1) radio broadcasts ordinarily received
ordinairement captées au Canada par in Canada by potential dedlersin or

des marchands ou usagers éventuels de users of the wares or services, and it has
ces marchandises ou services, et s la become well known in Canada by
marque est bien connue au Canada par reason of the distribution or advertising.

suite de cette distribution ou annonce.

SR, ch. T-10, art. 5. R.S,c. T-10,s.5.

3) Lapreuve

[8] Kamsut fabrique, distribue et vend certaines marchandises en liaison avec samarque
KAMA SUTRA. Elle posséde une marque de commerce canadienne enregistrée le 11 mars 1983,
sous le numéro LMC 277,435 quant a sa margque de commerce KAMA SUTRA employée en
liaison avec des « cosmétiques, a savoir des cremes corporelles et des crémes faciaes, des sels et
des huiles de bain, des lotions et des crémes nettoyantes, des poudres pour le corps, des articles de
parfumerie, des articles de toil ette, des émulsions, a savoir, du rouge alévres, du vernisaongle, des

huiles et des |otions corporelles, des shampoings, des savons pour le bain et des savons de beauté,
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des produits de beauté, a savoir, du maguillage pour le visage et pour les yeux, du mascara et du

rouge alévres » employés au Canada depuis au moins avril 1973.

[9] Kamsut, dans une demande déposée le 29 septembre 2004, demande al’ Office dela
propriétéintellectuelle du Canada (OPIC) d' enregistrer sa marque de commerce KAMA SUTRA
and Design en liaison avec : (1) huile corporelle, creme corporelle, poudre corporelle, creme de
massage corporelle, savon pour le corps, sal's pour le bain non médicamenteux, huiles de massage,
cremes de massage, baume plaisir stimulant employés au Canada depuis au moins le 30 juin 1995;
(2) des baumes et des lubrifiants personnels; (3) des vétements, a savoir de lalingerie, destenues de

détente, des sous-vétements et des vétements de nuit pour emploi projeté. Jaymel s oppose asa

demande d’ enregistrement. Lorsque la Cour a entendu cette affaire, elle aété informée que la

demande de Kamsut &ait al’ éat de |’ opposition.

[10] Lademande de Kamsut visant afaireradier I enregistrement 731 de Jaymei était étayée par
I affidavit de Joseph C. Bolstad, qui aété a son emploi atitre de président depuis 1969. Sa demande
deradiation a également été étayée par I’ affidavit de Darrell Gibbs, qui est I’ acheteur de Telford

Investments, Inc. (Telford) et qui est ason emploi depuis 1990.

[11] LadéfensedeJaymei al’égard delademande de radiation de Kamsut était étayée par
I’ affidavit de Fu Mei Leonard. || déclare qu'il aété son directeur et son seul actionnaire ainsi que

son fabricant de chocolats depuis|le 18 juillet 1994.
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[12]  Aucun des souscripteurs d’ affidavit n’a éé contre-interrogé au sujet de son affidavit.

J gjoute, toutefois, dans le contexte des procédures d’ opposition présentement en cours, asavoir, la
demande de Kamsut déposée le 29 septembre 2004 et |’ opposition de Kamsut ala demande de
Jaymel, datée du 2 juin 2004, d' enregistrement de la marque de commerce KAMA SUTRA en

liaison avec |’ emploi envisagé d’ une gamme de marchandises, M. Bolstad et M. Leonard ont é&é

contre-interrogés au sujet de leurs affidavits déposés dans ses procédures d’ opposition respectives.

Des extraits des transcriptions figurent dans les dossiers des parties soumis ala Cour.

[13] M. Bolstad, dans son affidavit, déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « Kamsut fabrique,

distribue et vend au Canada depuis au moins 1973 des articles de cadeaux romantiques, des articles

de soins pour e corps, de soins pour la peau et de soins personnels, y compris des lotions pour le
corps, des huiles de massage, des cosmétiques, des articles de parfum, des gels pour le bain, des
baumes aromatiques, des lubrifiants personnels et des vétements, en liaison avec les marques de

commerce KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Design (produits Kamsut) ».

[14] FuMe Leonard déclare ceci dans son affidavit : [TRADUCTION] « Jaymei fabrique, distribue
et vend des chocolats, des bonbons, des truffes au chocolat et des fruits confits, et cela, depuisau
moins 1994 ». || affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Ces produits sont vendus sous la marque de

commerce KAMA SUTRA ».

[15] Aprésavoir mentionné que Jaymei était la propriétaire de samarque, M. Leonard mentionne

ce qui suit : [TRADUCTION] « Jaymei est |a propriétaire enregistrée de la marque de commerce
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FORBIDDEN PLEASURESKAMA SUTRA & DESIGN enregistrée au Canadale 8 ao(t 1997
sous le numéro LMC 479920 (I’ enregistrement 920) en liaison avec des chocolats ».

Fu Me Leonard affirme que tous les produits en chocolat KAMA SUTRA de Jaymei sont
confectionnés alamain par lui-méme. Td qu'il est souligné au paragraphe 1 des présents motifs,

I’ enregistrement alaméme traduction anglaise de KAMA et SUTRA.

Lapreuve de Kamsut — I’ affidavit de M. Bolstad

[16] Jerésumel’ affidavit de M. Bolstad et les piéces qui y sont jointes :

1. Preuve d exportation et de vente au Canada

a) LespiecesD, E et F portent sur ce point. M. Bolstad affirme que lapiéce D
[TRADUCTION] « est composée de copies authentiques de produits représentatifs de
Kamsut démontrant I’ emploi de la marque de commerce KAMA SUTRA sur les
produits a saveur de chocolat [définis comme étant |a créme de massage comestible
Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au chocolat et I” huile de massage au
chocolat] comme elle est utilisée depuis au moins 1988 ». Ce qui figure danslapiéce D
sont des photographies de I’ emballage et de |’ étiquette des marchandises
suivantes : (1) une bouteille Huile d Amour —KAMA SUTRA and Design — saveur de
chocolat; I'emballage de labouteille avec I inscription suivante : « A kissable silky
smooth water based oil that gently warms the skin » (une huile de base aqueuse douce
comme lasoie qui caresse la peau); (2) une boite portant la marque « Lover’s

Paintbox » de KAMA SUTRA (sur laguelle, on peut voir trois bocaux portant
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|I”inscription « chocolate body paint — KAMA SUTRA and Design with paint brush »
(peinture corporelle au chocolat — KAMA SUTRA and Design — avec pinceau)
comprenant le texte suivant : « Three Rich and Decadent Chocolate Body Paints with
supple body brush for romantic body art » (trois peintures au chocolat décadentes avec
un pinceau doux souple); 3) une boite sur laquelleil est écrit « KAMA SUTRA
chocolate body paint —milk chocolate with supple paintbrush » (peinture corporelle au
chocolat - chocolat au lait KAMA SUTRA avec pinceau doux souple). La photo montre
également le pinceau et un bocal portant lamarque KAMA SUTRA et lesmots

« Chocolate Body Paint — Milk Chocolate » (peinture corporelle au chocolat — chocol at

au lait).

b) Lapiéce E est une photocopie d' une lettre circulaire qui, sslon M. Bolstad,
[TRADUCTION] « a été envoyée par Kamsut a ses distributeurs, notamment & son
distributeur au Canada Telford Investments Inc., le 10 janvier 1989 ». Cette |ettre, sans
en-téte, datée du 10/01/89, adressée aux « chers amis » mentionne que la société a éé
obligée d’ augmenter ses prix de gros sur certains de ses produits, notamment le prix du
« Ol of Love—The Origina, Chocolate Mint, and Cherry Almond » (Huile d Amour -
I’original, chocolat et menthe et cerise et amande). Lalettre se termine par les mots
Kama Sutra Company et elle n’est pas signée. M. Gibbs, dans son affidavit, affirme que
cette piece est marquée d' une estampille indiquant que lalettre aété recue le

«17/01/89 » et qu'’ elle se trouvait dans les dossiers de Telford.
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c) Lapiéce F est une copie d un bon de commande qui, selon M. Bolstad, mentionne ce
qui suit : « Son distributeur au Canada nous aremis ses dossiers qui ont été utilisés par
notre société avec ses distributeurs en 1988 ». 11 s agit d’ une photocopie d’ une carte
portant I en-téte « KAMA SUTRA ORDER CARD » (bon de commande KAMA
SUTRA) sur laguelle sont énumérés les produits qui peuvent ére commandés. |l s agit
notamment des produits suivants : « Oil of Love— The Origina » (Huile d Amour —
I’origindl), « Oil of Love— Chocolate Mint » (Huile d Amour- chocolat et menthe) et
« Qil of Love— Cherry Almond » (Huile d Amour — cerise et amande). Dans son
affidavit, M. Gibbs affirme que cette piece est datée de juin 88 et qu’ dle setrouvait
danslesdossiersde Telford et qu’ elle servait a commander les produits

KAMA SUTRA.

2. Lanature de lamarque de commerce de Kamsut

Sous larubrique « Nature of Trade » (types de produits), M. Bolstad affirme ce qui suit
aux paragraphes 13, 14, 15 et 16 de son affidavit : [TRADUCTION] « Les produits

KAMA SUTRA sont ce que |’ on appelle généralement des articles de cadeaux
romantiques et ils visent a procurer aLx consommateurs une sensation agréable d’ intimité
et de tendresse, aaméliorer la santé des hommes et des femmes sur le plan physique et
émotionnel. Les produits KAMA SUTRA sont vendus au Canada dans des magasins de
détail spécialisés comme Love Boutique, par vente directe, dans les magasins arayons,
dansles pharmacies, sur le site Web de la boutique électronique de Kamsut (le site Web).

Au paragraphe suivant, il écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Plus particulierement, les
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produits au chocolat de KAMA SUTRA sont vendus au Canada dans plus de 1 000 points

de vente au détail, notamment dans les pharmacies Shoppers Drug Mart au Canada, sur le
site Web de cette société et les produits KAMA SUTRA sont vendus dans les magasinsla
Baie et Zdlers. Les produits au chocolat KAMA SUTRA sont offerts dans les minibars, les
boutiques de cadeaux, les spas et dans |e cadre des forfaits romantiques des hotels des
principal es chaines hételieres au Canada, notamment les chaines Pan Pecific,

Executive Hotel, Sutton Place, et I’hétel Le Soleall ».

3. Ventes, mise en marché et utilisation

a) M. Bolstad affirme ce qui suit dans son affidavit : [TRADUCTION] « Kamsut a dépensé a
chagque année, de 2001 a 2008, au moins 75 000 $US au Canada en publicité liée aux
produits vendus sous la marque de commerce KAMA SUTRA. Kamsut fait dela
publicité quant aux produits KAMA SUTRA dansles publications imprimés, dans les
magazines, alaradio, alatélévision, dans Internet, par campagne postale, par
commandites, par concours promotionnels, dans des foires commerciaes et dansle
cadre de présentations faites dans des magasins ». Il joint, atitre de piéce G, des
documents de publicité imprimée des produits KAMA SUTRA figurant dans un certain
nombre de publications dont les noms sont mentionnés et qui, selon lui, [TRADUCTION]
«ont un trés grand tirage et que plusieurs d’ entre elles sont diffusées au Canada ou
peuvent étre achetées au Canada par abonnement, y compris une copie de deux
annonces diffusées dans la publication canadienne Corps et Ame pour |es produits au

chocolat KAMA SUTRA, lesgquels sont tous offerts sous la marque de commerce
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KAMA SUTRA ». Les publications mentionnées par M. Bolstad comprennent certains
numeros mensuel's de 2005 et de 2006 ainsi qu’ une publication intitulée « Intimate

Apparel Business » (mai/juin 2007).

b) A titre de piéce H, M. Bolstad joint une copie d’ une brochure faisant la promotion des
produits KAMA SUTRA sous la marque de commerce KAMA SUTRA. Labrochure
présente de fagon détaill ée tous les produits de Kamsut. Elle est écrite en quatre
langues : anglais, francais, espagnol et alemand. Les produits annoncés comprennent
« Ol of Love » (Huile d’ Amour) en neuf saveurs, des poudres pour le corps, des
lubrifiants, des crémes et peintures corporelles au chocolat. A titre de piécel, il joint des

copies papiers représentatives provenant du site Web de Kamsut « montrant I’ emploi de

lamarque par Kamsut dans le cadre de la promotion des produits KAMA SUTRA,
notamment des produits au chocolat KAMA SUTRA, de 1997 a 2004, et en 2007 et

2008 ».

c) Au paragraphe 21, M. Bolstad écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « les ventes au détail de
Kamsut au Canada, de 2001 a 2008, ont dépassé les 15 millions de dollars américains.
Ce chiffre est fondé sur une magjoration de prix moyenne d’ au moins 2,5 foisle prix
auguel KAMA SUTRA avendu ses produits a ses distributeurs au Canada. Les chiffres
de vente par année sont les suivants : 600 000 $ (est.) en 2001, 840 351,82 $ en 2002,
778 420,21 $ en 2003, 783 901,64 $ en 2004, 681,977.56 $ en 2005, 655 851,65 $ en

2006, 911 058,54 $ en 2007, 980 382,31 $ en 2008 (depuis |e debut de I année) ».
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d) M. Bolstad affirme ensuite ce qui suit : [TRADUCTION] « Kamsut conserve les
documents pendant sept ans, par conséguent, les documents ayant trait & des opérations
effectuéesil y aplus de sept ans ont éé détruits ». Il ajoint ason affidavit, atitre de
piéce J, un certain nombre de factures qui seraient représentatives d’ opérations et de

ventes relatives a des envois de produits au Canada a partir de 2002. Les factures

représentatives sont les suivantes:

i) De nombreuses factures, datées de 2002, 2003, 2004 et 2005, adressées a
UltraLove, aVancouver, relativement al’ achat de divers produits, notamment

« Qil of Love — Chocolate Mint » (Huile d Amour — chocolat et menthe);

i) Troisfactures datées respectivement de 2002, 2003 et 2008 adressees a

B.M.S. Enterprises de Mississauga (Ontario) relativement a une gamme de

produits, notamment au produit « Oil of Love — Chocolate Mint » (Huile d’ Amour

- chocolat et menthe);

iil) Unefacture, datée de 2002, adressée a Lanco Import Canadalnc. de Lava
(Québec) relativement a une gamme de produits, notamment au produit « Oil of
Love Chocolate Mint » (Huile d Amour — chocolat et menthe) et Lover’s paint box

(laBoite aux trois chocolats);
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iv) Unefacture, datée de 2004, adressée a Stag Shop de Waterloo (Ontario)

relativement, notamment, au produit « Oil of Love — Chocolate mint »

(Huile d Amour- chocolat et menthe);

v) Deux factures distinctes, datées respectivement de 2006 et 2007, adressées a
Telford Investments d’ Edmonton relativement a une gamme de produits,
notamment aux produits « Oil of Love Chocolate Mint » (Huile d Amour —

chocolat et menthe) et Lover’s paint box (la Boite aux trois chocolats);

vi) Une facture datée de 2007, adressée a Sexy Living Enterprises, de Vancouver,
relativement a de nombreux produits, notamment au produit « Lover’s paint

boxes » (laBoite aux trois chocolats);

vii) De nombreux bons de commande adressés a Shoppers Drug Mart relativement a
des produits devant étre expédiés vers des entrepbts (trois bons de commande datés
du 23 juillet 2008 relativement a des livraisons, I’ une prévue pour le
1% décembre 2008 et |es autres prévues pour le 27 ao(t 2008.) Les produits visés
par ces livraisons comprenaient notamment le produit « Lover’s paint boxes »

(laBoite aux trois chocolats).

€) Au paragraphe 23 de son affidavit, M. Bolstad mentionne ce qui suit : [TRADUCTION]

« Kamsut est trés présente sur Internet. Une recherche sur Internet quant aux produits de
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chocolaterie associés ala marque de commerce KAMA SUTRA donne comme résultat
« KAMA SUTRA Chocolate Products » ». || joint ason affidavit, atitre de piece K
[TRADUCTION] « une copie d' écran des résultats de recherche obtenus aprés avoir inscrit
« KAMA SUTRA chocolate » sur www.google.com montrant que quatre des cing
premiers résultats de recherche font mention de « KAMA SUTRA Chocolate

Products ».

4. Lesproduits de Jaymel

a) M. Bolstad décrit les produits de Jaymel de lafagon suivante :

[TRADUCTION]

L es marchandises sont des prolongements naturels du monde des « articles de
cadeaux romantiques ». D’ apres mon expérience avec les ventes de nos
produits, je crois que les clients qui connaissent bien les articles de cadeaux
romantiques de Kamsut présumeront que les produits vendus par la
défenderesse sous la marque KAMA SUTRA proviennent de Kamsut ».

[Non souligné dans |’ original ]

5. L’ opposition de Kamsut a la deuxiéme demande d’ enregistrement présentée par Jaymel

a) M. Bolstad, joint ason affidavit, atitre de piéce M, une copie, tirée de la base de
données de I’ Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), de la demande

n° 1218942 déposée par Jaymei le 2 juin 2004 qui afait I’ objet d’ une opposition dela

part de Kamsut. Cette demande présentée par Jaymei atrait al’ utilisation envisagée de
lamarque KAMA SUTRA quant aun large éventail de produits principalement non

comestibles. || affirme que le ou versle 29 avril 2008, il a é&é contre-interrogé a
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Vancouver sur I’ affidavit qu'il avait déposé dans e cadre de la procédure d’ opposition.
Il ajoint ason affidavit, atitre de piece N, une copie de latranscription du
contre-interrogatoire. Il conclut son affidavit en joignant, atitre de piece O, une copie
d'une lettre portant la mention « sous réserve de tout droit », datée du

29 novembre 2007, émanant de I’ avocat de Jaymei et adressée al’ avocat de Kamsut au

Canada. Je déclare cette | ettre inadmissible.

Lapreuve de Kamsut — I’ affidavit de M. Gibbs

[17] Commeil aété souligné, lademande de radiation de Kamsut éait également é&ayée par
I’ affidavit de Darrell Gibbs, I’ acheteur de Telford depuis 1990. Au paragraphe 2 de son affidavit,

celui-ci déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Lorsquej’ai commenceé atravailler pour Telford en 1990, Telford était le distributeur
au Canada des produits de Kamsut Inc. portant la marque de commerce

KAMA SUTRA, et dle est toujours le distributeur au Canada des produits de
Kamsut Inc. portant lamarque de commerce KAMA SUTRA. Kamsut, Inc. est
connue de Telford sous |le nom de « The Kama Sutra Company »

[Non souligné dans |’ original.]

[18] Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Gibbs déclare ce qui suit :
[TRADUCTION]

L’ un des produits de Kamsut, Inc. que Telford distribuait au Canadalorsque ' ai
commenceé atravailler pour elle en 1990 était une huile de massage a saveur de
chocolat portant [a marque de commerce KAMA SUTRA €t appelée « Chocolate
Mint Qil of Love» (Huiled Amour chocolat e menthe).

[Non souligné dans |’ original.]
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[19] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Gibbsjoint atitre de piéce A, une copie authentique de
lalettre qui est annexée al’ affidavit de M. Boldstad atitre de piece E. M. Gibbs affirme que
[TRADUCTION] « salettre est une copie d’ une | ettre émanant de Kama Sutra Company datée du

10 janvier 1989 et estampillée“ 17 janvier 1989 par Telford, informant ses distributeurs quant a
certaines augmentations de prix, y compris une augmentation de prix du produit « Chocolate Mint
Qil of Love » (Huiled Amour chocolat et menthe). Il atrouvé cette |ettre dans les dossiers de
Telford. Il aégadement joint a son affidavit, atitre de piece B, le bon de commande de Kama Sutra
daté de juin 88 qu’' [TRADUCTION] « [il @ également trouvé dans les dossiers de Telford et qui était

utilisé pour commander les produits KAMA SUTRA.

[20] Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Gibbs affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Les ventes

au Canada du produit « Chocolate Mint Qil of Love » (Huile d Amour chocolat et menthe) de

KAMA SUTRA sont faites par Telford depuis au moins 1990 et il en est encore aing ». Commeil a

été souligné, celui-ci N’ a pas éé contre-interrogé. [Non souligné dans |’ original ]

Lapreuve de Jayme — I’ affidavit de M. Leonard

[21] Commeil aétésouligné, lapreuve de Jaymei a été soumise gréce al’ affidavit de

Fu Mei Leonard, dont certains éléments ont dg a été décrits dans les présents motifs.

[22] Auparagraphe 10 de son affidavit, M. Leonard joint, atitre de piece D, une liste de factures

émanant de Jaymel pour lavente de ses chocolats KAMA SUTRA. Lesfactures ont trait aux années
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comprises entre 1994 et 2008. Elles comprennent les ventes faites a des personnes au Dorset
College aing qu’a d’ autres personnes, a Tesco Canada |nvestment Corporation, a

Seregeti Investments Inc., aDBA Garnier Hardware, a Pearsons Hardware, a des personnes a

I” hétel Bayshore, au Coastal Mountain College of Arts, Inc., a Street Smart Tracing, a

Coastal Trademark Services, aX TOPER’ S Hair Design, aWSI Consulting & Education, a
Rosemary Cooks & Associates, a Prime Seeds International Inc., a Zaz-WS| Consulting &
Education et a KAMA SUTRA Essensuals en 1999 et en 2000. Il gjoute ce qui

suit : [TRADUCTION] « Jaymei vend toujours ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA ». Un
examen des factures révéle que, dans une large mesure, les ventes de Jaymei sont faites dansla
région de Vancouver et trés peu al’ extérieur et il S agit en général de ventes de petites quantités de
produits. Dans la mgjorité des cas, le produit mentionné dans les factures est le « Forbidden

Pleasures Chocolates » de Kama Sutra.

[23] Atitredepiéce E, M. Leonard annexe a son affidavit des photocopies d’ étiquettes
représentatives, des photos de produits vendus actuellement au Canada et des photos des emballages
de Jaymel pour ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA. M. Leonard affirme ce qui

suit : [TRADUCTION] « Cet emballage est utilisé depuis au moins 1994 ». Je souligne que I’ emballage
est principal ement composeé des mots « Forbidden Pleasures », d’ une photo d’' une rose, dela

marque KAMA SUTRA et d un texte mettant |’ accent sur le mot « Love ».

[24] Lerestedel affidavit de M. Leonard est aing libdlé:

[TRADUCTION]
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Jaymei vend ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA danslarégion de

Vancouver, (C.-B.) gréce a des ventes directes a des personnes, a d’ autres soci&tés,
dont certaines sont mentionnées au paragraphe 10 de mon affidavit.

13.

Jaymei fait la promotion de ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA

gréce au bouche aoreille. J ai également éé interviewé ala station de radio Rock

101 a propos des produits de chocolaterie KAMA SUTRA.

14.

Selon moi, les produits de chocolaterie KAMA SUTRA de Jaymei sont

uniques et celaressort des communications que j’ entretiens avec les clients avec
lesquelsjetraite. Selon moi, les clients de Jaymel savent, lorsgu’ils achétent les
produits de chocolaterie KAMA SUTRA de Jaymei, que ceux-ci proviennent de

Jaymei, et qu'ils sont confectionnés au Canada.

[Non souligné dans|’ original .]

L e point de vue de Jaymei quant ala preuve de Kamsut

[25] L’avocat de Jaymei conteste lavaleur delapreuve de Kamsut. Il fait valoir ces points dans

ses observations écrites afin de démontrer que Kamsut ne s est pas acquittée du fardeau qui lui

incombait. Il asouligné gu’il est clair en droit que I’ enregistrement de Jaymei jouit d’ une

présomption de validite :

Kamsut n’ a soumis aucune preuve de fabrication au Canada;

Ses emballages et ses étiquettes ne portent aucune date;

Kamsut fait mention d’ un certain nombre de produits a saveur de chocolat, maiselle

ne mentionne pas quand ces produits ont été vendus pour la premiére fois au Canada

ou S'ils sont actudllement offerts en vente au Canada;
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Kamsut affirme que les lotions corporelles a saveur de chocolat portant la marque de
commerce KAMA SUTRA sont exportées au Canada depuis 1988, mais sa demande
d enregistrement en cours de traitement, datée du 29 septembre 2004, nefait aucune

mention d’ eux et sa preuve ne fait état d’ aucun volume de ventes,

Lapiéce D ne porte aucun étiquette en francais;

La piéce E ne comporte aucune adresse. Rien ne prouve que lalettre a é&té envoyée,

encore moins qu’ elle a éé envoyée a quelqu’ un au Canada et €lle ne mentionne pas

sous quelles marques de commerce les ventes ont été faites,

Les paragraphes 13 a 16 de |’ affidavit de M. Bolstad ne comprennent aucun

renseignement sur les ventes; aucun contrat, aucun bon de commande ni aucune

facture n’ a été soumis;

Lefait d'annoncer une marque de commerce n’ éablit pas|’emploi de lamarque de

commerce;

Rien ne prouve que les magazines mentionnés étaient distribués au Canada et aucun

renseignement n’est donné quant aleur tirage;

Lapiéce H, labrochure, ne porte aucune date de référence;
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» Leschiffres des ventes ne sont confirmeés par aucun document al’ appui et ilsne
remontent pas aux dates pertinentes de la demande de radiation. Les chiffres des

ventes ne sont pas détaillés en fonction des produits;

* Riennexplique pourquoi les documents ne sont conservés que pendant sept ans et
pourquoi aucun renseignement ne remonte @ 2001. Laplusvieille facture qui a été
soumise est datée du 7 novembre 2002, soit apres les dates pertinentes de 1994 et du

19 février 2002;

e Kamsut semble s étre départie de documents lorsgu’ elle a pris connaissance de

I’ enregistrement 731. Aucun document relatif aux années 90 N’ a éé soumis.

4) L’anayse

a) Lesprincipes
[26] |l est utile, selon moi, d’ énumérer au début de la présente analyse, certains principes

applicablestirés de lajurisprudence.

(i) Laprésomption de validité et |e fardeau de la preuve

[27] |l est bien établi que ¢’ est au demandeur qui demande laradiation de I’ enregistrement d’ une

marque de commerce qu’incombe le fardeau de prouver (¢’ est-a-dire qu’il doit prouver), selon la
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prépondérance des probabilités, lesmotifs d'invalidité qu'il invoque relativement al’ enregistrement
d' une marque de commerce et, selon |’ article 19 delaLai, cet enregistrement est présumé valide.
Comme lejuge Binnie I’ a affirmé au paragraphe 5 de ses motifs dans |’ arrét Veuve Clicquot
Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824 (I’ arrét VVeuve Clicquot) : « Selon
I’article 19 delaLoi, I’ enregistrement des marques des intimées est présumé valide et leur donnele
droit de les employer de lafagcon susmentionnée|[...] ». Au paragraphe 15, en parlant de la
probabilité de dépréciation, il aaffirmé qu’ « il appartenait al’ appelante de prouver la probabilité de
dépréciation, et non aux intimees de laréfuter ni au tribuna de la présumer » (voir égaement
Tubeco Inc. c. Association québécoi se des fabricants de tuyau de béton, Inc., (1980) 49 C.P.R.

(2d) 228) (Tubeco), au paragraphe 3, et Omega Engineering, Inc. c. Omega SA, 2006 CF 1472, au

paragraphe 12 (Omega)).

[28] Dansl’arré Emall.ca Inc. (faisant affaires sous la raison sociale Cheaptickets.ca) c. Cheap
Ticketsand Travd Inc., 2008 CAF 50, le juge Sharlow, au nom de la Cour d' appel fédérae, a écrit

ce qui suit au paragraphe 12 :

12 Laprésomption devalidité éablie par |’ article 19 delaLoi sur les marques de
commerce est semblable ala présomption de vaidité d’ un brevet établie al’ article
45 delaloi sur lesbrevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. Dans |’ arrét Apotex Inc. c.
Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, lejuge Binnie aestimé que la
formulation de la présomption était plutét faible et expliqué (au paragraphe 43) que
la présomption augmente peu la charge qui incombe dga, de la maniéere habituelle, a
lapartie qui attaque lavalidité du brevet. Celasignifie, a mon avis, qu’ une demande
de radiation sera accueillie seulement s |’ examen de toute la preuve présentée ala
Cour fédérale permet d’ établir que lamarque de commerce n’ était pas enregistrable
al’ éoque pertinente. La présomption de validité ne sert arien de plus.

(i) L’ objet vise par |les marques de commerce
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[29] Dansl’arrét Veuve Clicquot, au paragraphe 18, le juge Binnie a écrit ce qui suit : «[...]

I’ objet des marques de commerce est de symboliser la source et la gualité des marchandises et des

sarvices, de distinquer |es marchandises ou les services du commercant de ceux d’ un autre

commercant et d'éviter ains la « confusion » sur le marché ». || aensuite expliqué que, selon le

paragraphe 6(2) delaLoi, I’emploi d’ une marque de commerce crée de la confusion au sensdela
Loi avec une autre margque de commerce lorsque I’emploi d’ une marque de commerce serait

susceptible de faire conclure que les marchandises liées a ces marques de commerce sont

fabriquées, vendues, ou exécutées, par |la méme personne.

(iii) Probabilité de confusion et confusion réelle

[30] Commeil aété expliqué dans!’ arrét Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.,

[2006] 1 R.C.S. 772 (Mattel), le critére prévu par laloi quant ala confusion est la probabilité de
confusion, ¢’ est-a-dire qu'il est probable, compte tenu de I’ ensemble des circonstances, que

I’ acheteur éventuel est susceptible de conclure atort que les marchandises liées aux marques de
commerce sont fabriquées ou vendues par laméme personne. La preuve d’ une confusion réelle

N’ est pas nécessaire. Aux paragraphes 55 et 89 de I’ arrét Mattel, le juge Binnie a écrit ce qui suit a

propos de I” absence de preuve d une confusion réelle :

55 Lapreuved une confusion réelle serait une « circonstance de I’ espece »
pertinente, mais elle N’ est pas nécessaire (Christian Dior, SA., par. 19), mémes'il
est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans laméme région
pendant dix ans : Mr. Submarine Ltd. c. Amandista | nvestments Ltd., (1987), 19
C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.). Comme nous le verrons plus loin, une conclusion
défavorable peut toutefois ére tirée de I’ absence d’ une telle preuve dans le cas ou
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dle pourrait facilement étre obtenue si I’ alégation de probabilité de confusion était
judtifiée.

[Non souligné dans |’ original .]

[..]

89 Il nefait aucun doute qu’ en principe, lamarque de |’ appelante est « céléore »
aorsque celle dont I'intimée demande |’ enregistrement ne |’ est pas. Or, laquestion
est de savoir S'il existe une probabilité de confusion (ou S'il y aeu confusion) sur le
marché ol les deux peuvent exercer leurs activités. A cet égard, lapreuve d une
confusion réelle, méme s elle ' était pas nécessaire, aurait été utile (ConAgra, Inc. c.
McCain Foods Ltd., [2001] A.C.F. n° 1331 (QL), 2001 CFPI 963; Matsushita
Electric Industrial Co. c. Panavision, Inc., [1992] A.C.F.n° 19 (QL) (1" inst.), mais
elle n’a pas éé produite. L ejuge Décary afait remarquer dans Christian Dior, par.
19:

Bien que laquestion alaquelleil faut répondre soit celle de savoir Sl
existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou
« des cas concrets de confusion », |’ absence de « confusion effective »
est un facteur auquel les tribunaux accordent de I’'importance lorsgu’ils
Se prononcent sur le « risgue de confusion ». Une inférence négative
peut éretiréelorsque la preuve démontre que |’ utilisation Simultanée
des deux marques est significative et que |’ opposant N’ a soumis aucun
élément de preuve tendant a démontrer |’ existence d’ une confusion.

Je suis d'accord. L’ absence d’ une preuve de confusion réelle (c.-a-d. que des
consommateurs éventuels tirent la conclusion erronée) est une autre des « circonstances
de I’ espece » a mettre dans la balance : Pepsi-Cola Co. of Canada, Ltd. c. Coca-Cola Co.
of Canada, Ltd., [1940] R.C.S. 17, p. 30; General Motors Corp. c. Bellows, [1947] R.C.
del’E. 568, p. 577, conf. par [1949] R.C.S. 678; Freed & Freed Ltd. c. Registrar of
Trade Marks, [1950] R.C. del’E. 431; Monsport Inc. c. Véements de Sport Bonnie
(1978) Ltée, [1988] A.C.F. n° 1077 (QL) (1" inst.); Multiplicant Inc. c. Petit Bateau
Valton SA., [1994] A.C.F. n° 382 (QL) (1”inst.), par. 26-27.

[Non souligné dans |’ original .]

[31] DansMr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), lejugeen
chef Thurlow aestimé qu'il s agissait d' « un fait important » que, dans les dix années d' exploitation

des deux entreprises dans larégion de Dartmouth, antérieurement al’ instruction de I’ action, aucun
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cas de confusion réelle ne s était produit. Toutefois, pour les motifs qu'il aexposés, I’ absence de
preuve de confusion réelle ne |’ a pas empéché de conclure ala probabilité de confusion entre les

deux marques.

(iv) Lecritéere delapremiéreimpression

[32] Auparagraphe 20 del’ arrét Veuve Clicquot, le juge Binnie a écrit ce qui suit :

20 Lecritere applicable est celui de la premiere impression que laisse dans |’ esprit
du consommateur ordinaire plutét pressé la vue du nom Cliguot sur la devanture des
boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, dlorsqu’il n"aqu’ un vague
souvenir des margques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s arréte pas
pour réfléchir ala question en profondeur, pas plus que pour examiner de presles
ressemblances et |es différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés
par e juge Pigeon dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. . Regis Tobacco Corp.,
[1969] R.C.S. 192, p. 202

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux
marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n’ est
toutefois pas sur cette constatation qu’il faut se fonder pour
déterminer S'il existe une probabilité de confusion.

[...] lesmarques ne paraitront pas cote a cote et [la Cour doit]
essayer d empécher qu’ une personne qui voit la nouvelle marque
puisse croire qu'il s agit de laméme marque que cellequ’ ellea
vue auparavant, [page841] ou méme qu'il s agit d' une nouvelle
marque ou d’ une margue liée appartenant au propriétaire de

I’ ancienne margue.

(Citant Halsbury' s Laws of England, 3° éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

(v) Le critére de « toutes les circonstances de |’ espece »

[33] Auparagraphe 21 del’ arrét Veuve Clicquot, le juge Binnie a écrit ce qui suit :
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21 Danschaque cas, pour décider si une marque de commerce crée ou hon dela
confusion dans |’ esprit du consommateur plutét presse en tenant compte « de toutes
les circonstances de |’ espéce », il faut considérer notamment |es facteurs énumérés
au par. 6(5) delaLoi. Ce sont : « a) le caractere distinctif inhérent des marques de
commerce ou homs commerciaux, et lamesure dans laquelle ils sont devenus
connus; b) la période pendant laguelle les marques de commerce ou noms
commerciaux ont é&é en usage; €) le genre de marchandises, services ou entreprises,
d) lanature du commerce; €) le degré de ressemblance entre les marques de
commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dansles
idées qu’ils suggérent ». Cette liste 0’ est pas exhaustive et un poids différent sera
accordé a différents facteurs selon le contexte, ainsi qu'il est mentionné dans Mattel.
[Non souligné dans |’ original .]

(vi) En quoi s est-on acquitté du fardeau de la preuve?

[34] Ledroit est clair sur ce point. Il ne suffisait pas que Kamsut, dans les affidavits de
M. Bolstad et de M. Gibbs, affirme tout ssimplement qu’ elle vend ses produits de chocolaterie

KAMA SUTRA depuis au moins 1990 ou avant la premiére utilisation par Jaymei en 1994.

[35] Kamsut devait établir ou prouver I’ existence de ces ventes par une preuve détaillée et
précise del’ utilisation qui satisfait al’ exigence del’ article 4 delaLoi ou prouver que samarque
était bien connue au Canada avant la date pertinente (voir : (1) Redsand, Inc. ¢. Dylex Ltd.,
[1997] A.C.F. n° 792 (C.F.P.l.), aux paragraphes 31 et 44 (Redsand); (2) J.C. Penney Co. c.
Gaberdine Clothing Co., 2001 CFPI 1333, aux paragraphes 74, 75 et 82 (J.C. Penney); (3) Auld

Phillips Ltd., au paragraphe 16.)

[36] Lanécessitéd une preuve directe pour prouver des affirmations d’ emploi antérieur ou du
caractere révélé de lamarque découle des exigences prévues al’ article 4 de laLoi quant ace qui

congtitue I’emploi et le caractére distinctif (voir J.C. Penney, aux paragraphes 80, 83, 84 et 86).
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b) Application ala présente espéece

[37] Danslaprésente affaire, il S agit essentiellement d’ une concurrence entre les chocolats
fabriqués par Jaymei et les « produits de chocolaterie » fabriqués par Kamsut. Plus précisément, sur
le plan de |’ emploi antérieur, le produit le plus pertinent est 1alotion corporelle & saveur de chocolat

de Kamsut.

[38] Lefardeau qui incombe a Kamsut dans le cadre du premier volet de son attaque d’ invalidité
contre I’ enregistrement de Jaymei est d’ établir par une preuve convaincante, selon la prépondérance
des probabilités, que Jaymei n’ avait pasle droit d’ enregistrer samarque KAMA SUTRA parce que,
au moment ou Jaymei a employé samarque pour la premiére fois ou au moment ou €lle ademandé

I’ enregistrement de samarque, celle-ci créait de la confusion avec lamarque KAMA SUTRA de

Kamsut qui était déa employée ou bien connue au Canada.

[39] Leparagraphe 16(1) delaLoi prévoit un critere a deux volets auxquels Kamsut doit
satisfaire: (1) éablir I’emploi antérieur de lamarque ou que lamarque est bien connue au Canada;
et (2) éablir qu'il y aconfusion. Je suisd’ accord avec I’ avocat de Jaymel pour affirmer que s
Kamsut n’ établit pas|’emploi antérieur ou laréputation de lamarque au Canada, il n' est pas
nécessaire de se pencher sur la question de la confusion. La décision Auld Phillips est pertinente en
I’ espéce. D’ un point de vue d' interprétation des lois, cette affirmation découle de lanature du critere

adeux volets éabli en vertu del’article 16 delaLoi.
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1) L’emploi antérieur

[40] Commeil aétésouligné, lespiécesD, E et F sont soumises par Kamsut comme preuve de
son emploi antérieur de la marque de commerce KAMA SUTRA. Aucun de ces documents ne
prouve I’emploi par Kamsut de sa marque de commerce KAMA SUTRA au Canada, ¢’ est-a-dire
gu’ elle est associée a un transfert de la propriété ou de la possession des marchandises : 1) une piéce

est un bon de commande en blanc; 2) I’ autre piece est un avis d’ augmentation de prix.

[41] Lapiece D ne porte aucune date et représente |’ emballage et | es étiquettes actuels qui ont été
misajour apartir del’emballage et des étiquettes originels utilisés pour les produits de Kamsut. De
plus, M. Bolstad, dans son affidavit, ne nous dit pas quand les &iquettes mis ajour ont éé introduits
(comparer la piece D avec |’ annonce parue dans Nylon (ao(t 2005) qui figure dans lapiece H). De
plus, lapiece E, le bon de commande, ne fait pas mention de « Lover’s paint box » (la Boite aux
trois chocolats) danslaliste des produits qui pouvaient étre commandés en 1988. Pour ces maotifs,

j accorde peu de poids alapiéce D jointe al’ affidavit de M. Bolstad en ce qui concerne la preuve

d emploi antérieur des produits de chocolaterie Kamsut.

[42] LapieceA jointeal affidavit de M. Bolstad qui est censée étre des étiquettes et des
emballages représentatifs des produits KAMA SUTRA n'est d’ aucune utilité pour éablir I’ emploi
antérieur par Kamsut parce qu'ils sont représentatifs des produits KAMA SUTRA actudlement
vendus au Canada. Pour le méme motif, la piéce J ne peut pas éablir I'emploi antérieur parce que la

premiére facture qui y figure est datée du 23 octobre 2002.
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[43] L’affidavit de M. Gibbs ne suffit pas pour combler leslacunes qui figurent dans |’ affidavit
de M. Bolstad. M. Gibbs nous dit que lorsqu’il acommencé atravailler pour Telford en 1990,
Telford éait le distributeur des produits de Kamsut Inc., maisil ne nous dit pas quelle sorte de
distributeur Telford &ait : il ne dit pas que Telford achetait pour larevente des produits de

Kamsut, Inc.; il n’ajoint ason affidavit aucun bon de commande de Telford a Kamsut, ni aucune
facture de Kamsut a Telford, ni aucune facture de Telford & ses clients qui nous sont inconnus. Il ne
fournit aucune preuve quant au moment ou la propriété ou la possession a é&é transférée de Kamsut

aTeford, ni quant alamaniére sdon lagquelle elle a été transférée.

2) Lamargue de commerce de Kamsut a-t-elle été révélée au Canada?

[44] Danssaplaidairie, I'avocat de Kamsut areconnu que lapreuve n' était pas suffisante pour
établir que lamarque de Kamsut était bien connue au Canada au moment du premier emploi par
Jaymel en 1994. Il n’est pas nécessaire d’ examiner ce point davantage. Toutefois, commeon le

verra, Kamsut prétend que sa marque de commerce est bien connue en 2008.

Confusion
[45] |l est prudent de traiter de la question de la confusion au cas ou je me serais trompé dans ma
conclusion selon laguelle Kamsut n’ a pas présenté suffisamment d’ ééments de preuve pour établir

I”’emploi antérieur de ses produits a saveur de chocolat avant 1994 ou février 2002.

[46] L’arrét Mattel mentionne des lignes directrices quant al’ analyse exigée en matiére de

probabilité de confusion, compte tenu des facteurs énumérés al’ article 6 delaLoi. L’ arrét Mattel
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portait sur lamarque de commerce BARBIE en liaison avec des poupées et des accessoires de
poupées et la marque de commerce BARBIE enregistrée au Canada par la société a numéro intimée

qui exploitait une petite chaine de restaurant BARBIE' S dans|arégion de Montréal.

[47] Lepremier facteur prescrit est le caractéere distinctif inhérent des marques de commerce et la
mesure dans laquelle dlles sont connues. Le juge Binnie, au paragraphe 75, adéclaré ce qui

suit : « Le caractére distinctif d’ une marque de commerce [TRADUCTION] « est essentiel et
congtitue une exigence fondamentale ». Les mots KAMA SUTRA figurent dans le New Shorter
Oxford dictionary. Ce sont des mots sanskrits, une ancienne langue indo-aryenne du sous-continent
indien. Le mot « Kama» signifie « amour, désir ». Le Shorter Oxford mentionne que

« Kama Sutra» est letitre d' anciens traités sanskrits portant sur I’ art de I’ amour et des techniques
sexudlles. 1l s agit d’ un guide sexuedl. Le mot « Sutra » figure également dans ce dictionnaire et

signifie en littérature sanskrite « une régle, un ensemble de régles ».

[48] Lecaractéredistinctif inhérent doit étre distingué du caractére distinctif acquis gréce, par
exemple, alapublicité ou al’emploi. Selon moi, lamarque de commerce KAMA SUTRA n'apas
un caractére distinctif inhérent. 1l ne s agit pas d’ un mot inventé. Bien qu'il provienne d’ une
ancienne langue, il figure dans le Shorter Oxford dictionary; en anglais, ¢’ est un mot qui est associé

aux histoires sentimentales, au plaisir et au sexe; en ce sens, on peut dire qu'il est descriptif.

[49] Lapreuve au dossier ne me permet pas de conclure que KAMA SUTRA est une marque de

commerce connue au Canada en liaison avec les produits de chocol aterie de Kamsut. Les signes
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traditionnels servant a découvrir S une marque est connue pour étre liée ou associée avec des
marchandises sont les suivants : les ventes, la publicité et I’ emploi. La preuve soumise par Kamsut
est insuffisante parce que ses ventes au Canada ont trait al’ ensemble de ses produits et non pas
seulement a ses produits de chocol aterie et, plus particuliérement a son « QOil of Love - Chocolate
mint » (Huile d’ Amour au chocolat et menthe). La publicité qui figure dans les nombreux
magazines est principalement distribuée aux Etats-Unis et peut-étre, on ne le sait pas de fagon
précise, un peu au Canada, notamment dans |e magazine de langue francaise « Corps et Ame ». En
ce qui concernel’emploi, il semble que « Oil of Love — Chocolate mint » (Huile d’ Amour au
chocolat et menthe) était disponible pour la vente au Canada en 1988, maisil n’ existe aucune
preuve quant aux quantités vendues a partir de cette époque. Il ressort de la preuve que les autres

produits de chocolaterie de Kamsut n’ ont pas é&é commerciaisés avant 1994.

L e type de marchandises et |a nature du commerce

[50] Jenesouscrispasalaprétention del’avocat de Kamsut selon laquelle les produits de
chocolaterie de cette derniere, en particulier son huile de massage a saveur de chocolat et sa peinture
corporelle au chocolat sont des produits comestibles au méme titre que les chocolats de Jaymel. Les
produits de chocol aterie de Kamsut sont des huiles ou des peintures qui contiennent une essence de
chocolat et qui ne sont pas destinées a étre mangées. Manifestement, les huiles et les peintures a
saveur de chocolat de Kamsut ne sont pas des chocolats. Les huiles de massage, |es peintures
corporelles a saveur de chocolat et les cremes de massage Body Soufflé de Kamsut sont des

stimulants sexuels. Cela est évident lorsque I’ on examine les pieces G et H jointes al’ affidavit de
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M. Bolstad. Il ne ressort pas de la preuve que les chocolats de Jaymel sont des stimulants sexuels,

sauf peut-étre de fagon indirecte dans un cas (voir le dossier de la défenderesse, alapage 95).

[51] Kamsut prétend que ses produits de chocolaterie sont distribués dans laméme voie
commerciae que celle utilisée par Jaymei. Mise a part cette vague déclaration, Kamsut n’ offre
aucune preuve gue les voies commerciales sont les mémes. |1 ressort de la preuve que les chocolats
de Jaymei sont vendus directement a des sociétés et a des personnes et non pas, comme ¢’ est le cas
de Kamsut, a des distributeurs ou a des détaillants pour larevente a des consommateurs. Kamsut n’a
produit aucune preuve directe importante selon laquelle le produit de Jaymei était commerciaisé
pour larevente aux consommateurs. Mis a part Shopper’s Drug Mart, on ne sait pas exactement a
qui les distributeurs de Kamsut vendent ses produits. La preuve révéle que Kamut vend a des

bouti ques érotiques au Canada (voir la couverture arriére du magazine Corps et Ame).

[52] LemarchédeJayme est un marchérégiona aors que le marché de Kamsut est éendu dans
tout le Canada et les Etats-Unis. Kamsut n’a produit aucune preuve qu’ elle vend directement ades

consommateurs.

[53] Sdonmoi, il 'y aaucune probabilité de confusion entre les produits a saveur de chocolat
de Kamsut et les chocolats de Jaymei. Kamsut n’a produit aucune preuve de confusion réelle alors
gu’on s attendrait a ce que |’ on puisse trouver cette preuve dans le marché de Vancouver ou les
activités de Jaymei sont principa ement concentrées. Je tire une conclusion défavorable de cette

absence de preuve.
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L e degré de ressemblance

[54] KAMA SUTRA est une composante figurant dans les deux marques. Kamsut araison de
prétendre que ces mots identiques tendent aindiquer un degré de ressemblance important sur le plan

du son, de laprésentation et desidées qu'’ils suggerent.

L’ absence de caractére distinctif

[55] Laquestion soulevée par Kamsut quant a ce motif de radiation et si, le 18 ao(t 2008,
lorsqu’ elle aintroduit son action en radiation, lamarque KAMA SUTRA de Jaymel distinguait
véritablement ses chocolats ou ses truffes au chocolat des produits a saveur de chocolat de Kamsut

ou s dleest adaptée ales distinguer.

[56] Pour I’avocat de Kamsut la question consiste a savoir i, en date du début de la procédure en
radiation (le 18 aolt 2009), lamarque KAMA SUTRA ne permettait pas vraiment de distinguer les

marchandises de Jaymei des marchandises de Kamsui.

[57] |l préend quele caractére distinctif est une question de fait et que, pour avoir un caractére
distinctif, Jaymei doit démontrer qu’ un message clair a été envoyé aux consommateurs, a savoir que
ses chocolats auxquels sa marque de commerce est associée et employée sont les chocolats produits

par Jaymei.
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[58] Kamsut prétend que Jaymei n’a produit aucune preuve démontrant que son message aux
consommateurs est qu’ elle est la source du chocolat portant samarque, alors que Kamsut aindiqué
clairement au public que ses marchandises provenaient d elle et non pas d’ une autre partie, y

compris Jaymei.

[59] Kamsut prétend que, en date du 19 ao(t 2008, samarque KAMA SUTRA était connue au
Canada et qu' éle avait acquis un caractére distinctif. Kamsut renvoie asa publicité et asa
promotion au Canada et souligne que ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA sont affichés sur
son site Web depuis au moins 1997. Elle souligne le niveau de ses ventes au détail et sa présence sur

I nternet.

[60] Kamsut prétend de plus que la preuve de Jaymei ne démontre pas que sa margque
KAMA SUTRA aacquis un caractére distinctif. Elle souligne que Jaymei n’ a soumis aucun chiffre
d affaires, soi exprimeé en volume soit exprimé en argent. Kamsut reconnait toutefois que les ventes

de Jaymei sont principalement effectuées dans larégion de Vancouver.

[61] Enfin, Kamsut prétend que la marque KAMA SUTRA de Jaymei ne possede auicun
caractere distinctif, compte tenu de I’ emploi antérieur important par Kamsut de lamarque

KAMA SUTRA, laguelle marque est associée aux marchandises de Kamsti.

[62] S jecomprends bien les observations orales et écrites de Kamsut, le noaud de sa preuve

guant al’ absence de caractére distinctif des produits de Jaymei n’ est pas fondé sur un emploi
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constituant une contrefacon de samarque de commerce KAMA SUTRA,, il est plut6t fondé sur
I’ absence de preuve de la part de Jaymei que ses produits ont un caractére distinctif et sur I’ emploi
important et vaide par elle (Kamsut) de sa marque, en liaison, notamment, avec ses produits de

chocolaterie.

[63] Par contre, Jaymei, en citant ladécision Auld, a prétendu que Kamsut s et livrée adela

contrefacon isolée.

[64] Danslescirconstancesdel’ espéce, jen’a pasatraiter delaquestion del’emploi constituant
une contrefagon atitre de moyen d’ établir le caractere distinctif. Lapreuve dont je suis sais établit
gue le marché de Jaymei pour ses chocolats est un marché régional, ¢’ et-a-dire le marché dela
région de Vancouver. Le commerce de Jayme est un commerce de nature régional comme, par
exemple, un restaurant, une boulangerie ou une pétisserie dont la clientéle est principa ement

composée de personnes vivant dans une région.

[65] |l est bien établi en droit des marques de commerce que, afin d’ avoir un caractére distinctif,
il n"est pas nécessaire que lamarque distingue les marchandises dans I’ ensemble du Canada. La
marque conservera son caractere distinctif tant et aussi longtemps que les personnes qui demeurent
dans une région donnée du Canada reconnaissent la margque comme étant associée au propriétaire
des marchandises. De plus, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la marque de commerce
démontre qu’il est le seul utilisateur de lamarque pour démontrer le caractére distinctif

(voir ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd., [2003] A.C.F. n° 1335, 29 C.P.R. (4™ 182, aux
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paragraphes 98 et 99 et Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee' s International Holdings Ltd.,
[1997] A.C.F. n° 1329) al’ appui de lathése selon laguelle un enregistrement de marque de
commerce peut é&re maintenu s lamarque de commerce a un caractére distinctif. De plus,
Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2006 CF 657 consacre le principe selon
lequel une autre marque doit étre trés connue au Canada pour que le caractére distinctif d’ une

marque de commerce soit nié.

[66] En appliquant ces principes al’ espece, je conclus que lamarque KAMA SUTRA de Jaymel
aacquis un caractére distinctif régional quant au chocolat gréce al’ emploi et, surtout, gréce au type
de commerce auquel Jayme S adonne dans la région de Vancouver. Jayme vend ses chocolats
directement ases clients. Le caractere distinctif est I’ association qui est faite entre lamarque de
commerce et son propriétaire atitre de source du produit. Le service individualisé comme lavente
directe aux clients est un indice important que les chocolats KAMA SUTRA qui sont vendus sont
associés aJaymei, e fabricant du produit. De plus, I’ affidavit de M. Leonard fait mention du
caractere distinctif gréce au bouche a oreille et gréace alaréputation. La preuve du bouche a oreille

est un facteur pertinent (voir Bojangles, au paragraphe 29).

[67] Par contre, lapreuve produite par Kamsut en vue de nier e caractére distinctif régional de
Jayme est vague. La preuve de Kamsut quant al’ absence de caractére distinctif grace al’ emploi ou
gréce alaréputation échoue pour les motifs d§a mentionnés dans les présents motifs. Sa publicité
figure surtout dans des magazines américains qui sont peu distribués au Canada. Le chiffre

d affaires de Kamsut s applique al’ ensemble de ses produits. Kamsut a tenté de séparer ses ventes,
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effectuées entre le 11 novembre 2002 et le 29 mai 2008, de produits de chocolaterie qui s ééevent a
de faibles montants en ce qui concerne ses huiles de massage. En ce qui concerne les peintures
corporelles, le chiffre est beaucoup plus éevé, maisles achats de Shopper’s Drug Mart effectués
aprés le 19 ao(t 2008 ne doivent pas étre pris en compte. Quoi qu'il en soit, aucun chiffre d affaires
N’ est fourni par Kamsut quant aux ventes de ses produits de chocolaterie dans larégion de
Vancouver. Jinsiste a nouveau sur maconclusion selon laguelleil est mal approprié de lapart de
Kamsut de désigner comme étant des produits de chocolaterie ses huiles et ses peintures corporelles
asaveur de chocolat parce que ce ne sont pas des produits comestibles. Les marchandises ne sont
pas semblables. Le facteur des marchandises semblables est pertinent dans e cadre de I’ évaluation
de lanégation du caractére distinctif en fonction de I’ emploi concurrentiel. En résumé, pour les
motifs susmentionnés, je ne suis pas convaincu que Kamsut se soit acquittée de son fardeau

d éablir I’ absence de caractére distinctif de lamarque Jaymei associant Jaymei comme étant la

source du produit.
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JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que lademande présentée par Kamsut en vue defaire radier du
registre des marques |’ enregistrement LM C 587,731 de la défenderesse est regjetée avec dépens,
lesgquels sont fixés al’ échelon supérieur des unités figurant ala colonne 1V du tarif prévu dansles

Regles des Cours fédérales.

« Frangois Lemieux »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
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