Cour fédérale Federal Court

Date : 20210723
Dossier : T-17-19
Référence : 2021 CF 782
[TRADUCTION FRANCAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

TOKAI OF CANADA LTD
demanderesse

et
THE KINGSFORD PRODUCTS
COMPANY, LLC

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIES

l. Survol

[1] Tokai of Canada Ltd [Tokai] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de
commerce KING en liaison avec des briquets pour barbecues et foyers, et des allume-cigarettes.
The Kingsford Products Company, LLC s’est opposée aux demandes d’enregistrement produites

par Tokai en invoquant plusieurs marques de commerce déposées comportant le mot
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KINGSFORD en liaison avec des produits pour le barbecue ou le charbon de bois, y compris les
allume-barbecues, et elle a obtenu gain de cause. Tokai interjette aujourd’hui appel des décisions
par lesquelles le registraire a repoussé ses demandes d’enregistrement pour les marques de

commerce en raison de I’existence d’une probabilité de confusion entre les marques.

[2] Le présent appel souléve deux questions en litige :

A. Quelle est la norme de contréle applicable, compte tenu de la preuve additionnelle produite
en appel?

B. Le registraire a-t-il eu tort de conclure, sur le fondement de 1’alinéa 12(1)d) de la Loi sur
les marques de commerce, LRC 1985, ¢ T-13 [la LMC], que la marque de commerce KING
n’était pas enregistrable parce que Tokai n’a pas établi 1’absence d’une probabilité
raisonnable de confusion entre la marque de commerce KING, visée par la demande
d’enregistrement, et la marque de commerce déposée KINGSFORD?

[3] Voir a I’« annexe A » plus loin les dispositions pertinentes de la LMC.

[4] Tokai a admis lors de 1’audience tenue devant moi que si tant est que la Cour estime que
sa preuve n’est pas « pertinente », le registraire des marques de commerce n’a commis aucune
erreur manifeste et dominante. Pour les raisons plus détaillées qui suivent, je conclus que la preuve
additionnelle présentée a la Cour par les deux parties est soit inadmissible soit dépourvue de
pertinence. Malgré I’admission de Tokai, je conclus en outre, apres examen des décisions
applicables examinées plus loin, que le registraire n’a commis aucune erreur manifeste et

dominante. Par consequent, je rejette les appels interjetés par Tokai.

1. Les faits

A. Les demandes, les oppositions et les autres procédures connexes
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[5] Tokai a produit la demande n°1539953 [la demande 953] le 9 aolt2011 pour
I’enregistrement de la marque de commerce KING en liaison avec des briquets utilitaires, fondé
sur I’emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins le 30 décembre 2010. Tokai a
modifié la demande 953 le 7 février 2013 de maniere a ce que la description des produits
(initialement : des « briquets utilitaires ») soit des « briquets pour barbecues et foyers ». Le
registraire a approuvé la demande 953 le 14 février 2013, laquelle a été annoncée aux fins

d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 24 avril 2013.

[6] Kingsford s’est opposée a la demande 953 le [24 septembre 2013] et ses motifs
d’opposition étaient fondés sur les alinéas 12(1)d), 16(1)a), 16(1)c), 1’article 2, ainsi que les
alinéas 30i) et 30b) de la LMC. Kingsford a produit 1’affidavit d’Elenita Anastacio, souscrit le
18 mars 2014; M™® Anastacio n’a pas été contre-interrogée sur son affidavit. Tokai a produit
I’affidavit de John Tucker, souscrit le 11 juin 2015, lequel est un dirigeant de Tokai [1’affidavit de
M. Tucker]; M. Tucker a été contre-interrogé sur son affidavit le 18 janvier 2016 et la transcription
de ce contre-interrogatoire a été déposée aupres de la Commission des oppositions des marques de
commerce [la COMC]. Au nom du registraire des marques de commerce, la COMC a donné gain
de cause a Kingsford, mais uniquement en ce qui concerne le motif d’enregistrabilité¢ fondé sur
I’alinéa 12(1)d) de la LMC; tous les autres motifs d’opposition ont été rejetés (The Kingsford
Products Company, LLC ¢ Tokai of Canada Ltd, 2018 COMC 126 [la décision de la COMC

concernant la demande 953]).

[7] Tokai a produit la demande n°1684990 [la demande 990] le 7 juillet 2014 pour

I’enregistrement de la marque de commerce KING en liaison avec des allume-cigarettes, fondé sur
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I’emploi projeté de la marque de commerce au Canada. Le registraire a approuvé la demande 990
le 8 janvier 2015, laquelle a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de

commerce le 4 mars 2015.

[8] Kingsford s’est opposée a la demande 990 le 3 février 2016 et ses motifs d’opposition
étaient fondés sur les alinéas 12(1)d), 16(3)a), 16(3)c), I’article 2, et I’alinéa 30i) de la LMC. Dans
cette affaire, seule Kingsford a produit une preuve, soit I’affidavit d’Elenita Anastacio, souscrit le
14 septembre 2016; M™® Anastacio n’a pas été contre-interrogée sur son affidavit. Dans cette
affaire également, la COMC a donné gain de cause a Kingsford, mais uniquement en ce qui
concerne le motif d’enregistrabilité fondé sur ’alinéa 12(1)d) de la LMC; tous les autres motifs
ont été rejetés (The Kingsford Products Company, LLC ¢ Tokai of Canada Ltd, 2018 COMC 127

[la décision de la COMC concernant la demande 990]).

[9] Le tableau suivant constitue la liste des marques de commerce déposées sur lesquelles
Kingsford a fondé ses oppositions aux demandes d’enregistrement produites par Tokai, et pour

lesquelles elle a eu gain de cause :

Margue de commerce et Produits Base de I’enregistrement au
numeéro d’enregistrement Canada
KINGSFORD (1) Charbon de bois et Emploi au Canada depuis au
LMC 195651 allume-barbecues moins le 1* juin 1953
(1) Charbon de bois et Emploi au Canada depuis au
allume-barbecues moins le 1* juin 1953

KINGSFORD et dessin
LMC 196359
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KINGSFORD
LMC 344604

(1) sauce barbecue

Emploi aux ETATS-UNIS
D’AMERIQUE. La marque a
été enregistree aux (ou pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le

6 janvier 1987 sous le
numéro 1424150

KINGSFORD CHARCOAL
BRIQUETS & dessin

(1) Briquettes de charbon

Emploi aux ETATS-UNIS
D’AMERIQUE. La marque a
été enregistrée aux (ou pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le

19 mars 1985 sous le

numeéro 1325270

LMC 335006
KINGSFORD (1) Barbecues Emploi’aux ETATS-UNIS
LMC 386771 D’AMERIQUE. La marque a

été enregistrée aux (ou pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le

11 avril 1989 sous le
numéro 1534164

[10] Bien que Tokai ait déposé des avis de demande distincts sur le fondement du

paragraphe 56(1) de la LMC pour interjeter appel de chaque décision de la COMC, la Cour a

ordonné la réunion des affaires le 25 novembre 2019. Tokai demande a la Cour d’annuler les

décisions de la COMC et de faire droit a ses demandes d’enregistrement.

[11] Les parties aux présents appels réunis ont également participé a une procédure d’opposition

antérieure intentée relativement a la marque de commerce KING visée par la demande
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d’enregistrement numéro 1655739 produite par Tokai, qui en revendiquait I’emploi en liaison avec
du « butane » (The Kingsford Products Company, LLC ¢ Tokai of Canada Ltd., 2017 COMC 83
[la décision de la COMC concernant la demande 739]). Dans cette affaire, la COMC a repousse la
demande d’enregistrement sur le fondement de 1’alinéa 12(1)d) de la LMC, aprés avoir conclu a
I’existence d’une probabilité de confusion entre la marque de commerce KING visée par la
demande d’enregistrement et les marques de commerce déposées KINGSFORD. Dans sa décision
Tokai of Canada Ltd ¢ The Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951 [Tokai CF 2018], la

Cour a confirmé en appel la décision de la COMC concernant la demande 739.

B. La preuve additionnelle produite par les parties en appel

[12] Les deux parties ont produit une preuve additionnelle dans le cadre du présent appel,

conformément au paragraphe 56(5) de la LMC.

1) La preuve additionnelle de Tokai

[13] Tokai a produit les éléments suivants :
a) L’affidavit de Jon L. Purther, souscrit le 4 février 2019 [I’affidavit de
M. Purther], auquel trois piéces sont jointes :
la piece « A » — un certificat concernant le code de déontologie
régissant les témoins experts;

la piece « B » —un curriculum vitae;

la piece « C » — un rapport détaille des résultats du sondage;

b) des enregistrements, obtenus par des tiers, pour des marques de commerce
comprenant le mot KING.
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[14] Kingsford a contre-interrogé M. Purther sur son affidavit le 10 septembre 2019. La
transcription du contre-interrogatoire fait partie du dossier de la demanderesse dans la présente

affaire.

a) L affidavit de M. Purther

[15] Monsieur Purther est le président et le directeur de I’exploitation de CorbinPartners Inc
[CorbinPartners], une société de sciences du marketing qui réalise des études de marché et qui a
I’expérience de la recherche judiciaire pour les litiges relatifs aux marques de commerce. Tokai a
retenu les services de CorbinPartners pour la planification, la conception et la réalisation d’un
sondage aupres d’adultes canadiens qui ont acheté un briquet au butane ou qui envisagent de le

faire.

[16] Le sondage a éte réalisé en ligne entre le 29 mai 2018 et le 5 janvier 2019, au moyen de
sept cent sept (707) entrevues menées avec des participants. Les conclusions et la méthodologie
du sondage sont contenues dans un rapport en date du 17 janvier 2019 rédigé par CorbinPartners
[1I’étude sur les briquets au butane], lequel constitue la piece « C » jointe a I’affidavit de M. Purther.
Les auteurs de I’étude sur les briquets au butane ont conclu que le sondage ne montrait
[TRADUCTION] « aucune preuve statistique d’une méprise quant a I’origine du briquet au butane

"KING", directement attribuée a sa marque ».

b) Les enregistrements de marques de commerce de tiers
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[17] Tokai a également produit des copies certifiées de dix (10) enregistrements pour des
marques de commerce de tiers et d’une (1) demande d’enregistrement approuvée pour une marque
de commerce d’un tiers [les marques des tiers]. Le tableau ci-dessous constitue la liste des marques

de tiers qui renvoient uniquement a des briquets ou a des produits connexes figurant dans la

colonne « Produits ».

Marque de commerce et
numéro d’enregistrement

Produits

Base de I’enregistrement au
Canada

KINGS
LMC170636

Divers produits de
consommation, dont (6)
briquets pour cigarettes

Emploi depuis au moins
mai 1984 en liaison avec les
(6) produits

THE WHEAT KINGS

Divers produits de

Emploi depuis au moins

briquets

LMC587190 consommation, dont les septembre 1947 en liaison

briquets jetables avec les produits et services
GOLDKING Divers produits liés au Emploi en ALLEMAGNE.
LMC658880 tabagisme, y compris les La date de priorité

produits du tabac, et articles | revendiquée est le

pour fumeurs, y compris les | 2 septembre 2004

briquets.
OIL KINGS Divers produits de Déclaration d’emploi
LMC780652 consommation, dont (2) produite en octobre 2010

EDMONTON OIL KINGS
LMC780653

Divers produits de
consommation, dont (2)
briquets

Déclaration d’emploi
produite en octobre 2010

KING OF BEERS

Briquets pour fumeurs

Déclaration d’emploi

articles vestimentaires

LMC745897 produite en juillet 2009
VAPEKING Divers produits relatifs aux Emploi depuis au moins
LMC928535 cigarettes electroniques et mai 2014 en liaison avec les

produits et services

LMC997832

Divers produits liés au
tabagisme, notamment des
produits du tabac et des
articles pour fumeurs, y

Déclaration d’emploi
produite en mai 2018
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compris des briquets et des
allumettes

LOS ANGELES KINGS
LMC170637

Divers produits de
consommation, dont (6)
briquets pour cigarettes

Emploi depuis au moins
mai 1986 en liaison avec
les (6) produits

KING OF BLUE
LMC 745897

Divers produits de
consommation, dont des
briquets

Déclaration d’emploi
produite en octobre 2012

Demande n°® 1818905

THE KING OF CANNABIS

(3) Articles pour fumeurs, y
compris des briquets

Emploi depuis au moins 2014

2 La preuve additionnelle de Kingsford

[18] Kingsford a produit I’affidavit souscrit le 3 mai 2019 par Maria Golverk, assistante

juridique [I’affidavit de M™® Golverk], auquel six (6) piéces sont jointes :

la piece « A » — Les détails des demandes 953, 990 et 739 de Tokai
obtenus de la base de données sur les marques de commerce de
I’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

la piece « B » — Les décisions de la COMC concernant la
demande 953 et la demande 990;

la piece «C» — Le jugement Tokai CF 2018 rendu par le
juge Manson ainsi que les motifs de décision

la piéce « D » — L’affidavit de M. Tucker;

la piece «E» — La transcription du contre-interrogatoire de
M. Tucker tenu le 18 janvier 2016;

la piece « F» — Les copies certifiées de sept (7) enregistrements
pour la marque de commerce KINGSFORD, obtenues aupres de
I’Office de la propriété intellectuelle du Canada; M™® Golverk dit
dans son affidavit que Kingsford possede huit (8) enregistrements
canadiens de marques de commerce, dont les détails sont résumés
dans le tableau ci-dessous, mais la copie certifiée de I'enregistrement
n° LMC386771 n’est pas jointe a cette piece.
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Marque de commerce et
numéro d’enregistrement

Produits

Base de I’enregistrement au
Canada

KINGSFORD
LMC195651

(1) Charbon de bois et
allume-barbecues

Emploi au Canada depuis au
moins le 1 juin 1953

(1) Charbon de bois et
allume-barbecues

Emploi au Canada depuis au
moins le 1 juin 1953

LMC335006

(1) Briquettes de charbon

Emploi aux ETATS-UNIS
D’AMERIQUE. La marque a
été enregistrée aux (et pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le

19 mars 1985 sous le

n° 1325270.

KINGSFORD (1) Sauce barbecue Emploi aux ETATS-UNIS
LMC344604 D’AMERIQUE. La marque a
été enregistrée aux (et pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le
6 janvier 1987 sous le
n°® 1424150.
KINGSFORD (1) Barbecues Emploi aux ETATS-UNIS
LMC386771 D’AMERIQUE. La marque a

été enregistrée aux (et pour
les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le

11 avril 1989 sous le

n° 1534164

NG T
-

N
i)

Noa

LMC767620

(1) Briquettes de charbon

Déclaration d’emploi
produite le 5 mai 2010
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(1) Barbecues au charbon de | Déclaration d’emploi

bois; fumoirs au charbon de | produite le 19 octobre 2011

bois; cheminées au charbon

de bois (allume-feu pour

cheminées) housses en tissu

pour barbecues; foyers pour

le patio.

(1) Papier d’aluminium. Emploi aux ETATS-UNIS

_ D’AMERIQUE pour les
X (2) Contenants en papier produits visés au point (2). La
g, d’aluminium pour usage marque a été enregistrée aux
I('ll\élf%i%leg% domestique (ou pour les) ETATS-UNIS
D’AMERIQUE le
1% septembre 2015 sous le
n°°4804820 en liaison avec
les produits visés au
point (2).
Déclaration d’emploi
produite le 15 février 2018 en
liaison avec les produits
1. Analyse
C. La norme de contr6le applicable

1) Les principes généraux

[19] Lorsque le législateur prévoit un droit d’appel, comme dans ’affaire dont je suis saisie, la
Cour doit recourir aux normes de controle applicables en appel (Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de |'Immigration) ¢ Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 36-37 [Vavilov], citant Housen
¢ Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen]). L’arrét Vavilov n’écarte pas la
jurisprudence antérieure concernant la preuve additionnelle déposée auprés de la Cour fédérale
dans le cadre d’un appel d’une décision du registraire, mais une adaptation est toutefois nécessaire

(The Clorox Company of Canada, Ltd. ¢ Chloretec SEC, 2020 CAF 76 aux para 19-23). Le point
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de départ est ’examen de la question de savoir si la preuve additionnelle aurait eu un effet sur la

décision de la COMC (Clorox, précite, au para 19).

[20]  Pour étre considérée comme « pertinente », la preuve additionnelle doit étre suffisamment
importante et de valeur probante (Clorox, précité, au para 21, citant respectivement les décisions
Vivat Holdings Ltd ¢ Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 au para 27, et Tradition Fine Foods Ltd ¢
Groupe Tradition’L Inc., 2006 CF 858 au para 58). «[La] preuve qui [n’est qu’une simple
répétition ou un complément de] la preuve existante ne dépassera pas le seuil requis » (Papiers
Scott Paper Limitée ¢ Georgia-Pacific Consumer Products LP, 2010 CF 478 aux para 48-49
[Papiers Scott]). Il n’est pas nécessaire de savoir si la preuve additionnelle aurait conduit le
registraire a changer d’avis, il suffit qu’elle ait pu avoir un effet sur sa décision (Papiers Scott,
précitée, au para 49). A cet égard, le critére en est un de qualité et non de quantité (Vivat Holdings

Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 au para 27).

[21] Conformément au paragraphe 56(5) de la LMC, une conclusion selon laquelle la preuve
est jugée pertinente permet a la Cour d’« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ».
Le juge de Montigny a souligné qu’il s’agit d’un appel de novo qui commande 1’application de la
norme de contréle de la décision correcte (Clorox, précité, au para 21, citant Canada (Ministre de
la Citoyenneté et de [’ Immigration) ¢ Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (et les cas ou la présomption
d’application de la norme de contréle de la décision raisonnable peut étre réfutée, lesquels qui sont
résumés au paragraphe 17 de I’arrét Vavilov)). En d’autres termes, la Cour n’est pas tenue

d’acquiescer au raisonnement du décideur; elle entreprend plutdt sa propre analyse au terme de
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laguelle elle décide si elle souscrit aux conclusions du décideur ou si elle y substitue sa propre

conclusion (Dunsmuir ¢ Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 50, [2008] 1 RCS 190).

[22] C’est lorsque la preuve additionnelle n’est pas pertinente (ou lorsqu’aucune nouvelle
preuve n’est produite) que 1’arrét Vavilov exige d’adapter la norme applicable (Clorox, précité, au
para 22). Au lieu d’appliquer la norme de contrdle de la décision raisonnable comme auparavant,
la Cour appligue la norme de controle en appel, conformément a 1’arrét Housen. Cela signifie que
les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (a I’exception des questions de droit
isolables) seront examinées selon la norme de contréle de 1’« erreur manifeste et dominante ». Par
erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, alors que 1’erreur « dominante » est celle qui
a une incidence sur la conclusion du décideur; il s’agit d’un norme de contrdle qui commande une
grande déférence (Mahjoub ¢ Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux
para 61-64). En revanche, la norme de la décision correcte sera appliquée aux questions de droit
(y compris les questions de droit isolables) sans qu’aucune retenue ne soit accordée aux
conclusions du décideur de I’instance inférieure (Clorox, précité, au para 23; Miller Thomson LLP

¢ Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 42).

[23] En résumé, je dois évaluer la nature, I’importance, la valeur probante et la fiabilité de la
preuve additionnelle produite par les parties, dans le contexte du dossier, et décider si elle ajoute
des « éléments importants » et, par conséquent, si ces éléments auraient eu un effet sur la décision
de la COMC (Seara Alimentos Ltda ¢ Amira Enterprises Inc., 2019 CAF 63 aux para 23-26
[Seara]). En d’autres termes, les éléments de preuve auraient-ils accru la force probante du dossier

de preuve ou lui auraient apporté un éclairage quelconque, de maniere a avoir un effet sur les
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conclusions de fait tirées par le registraire ou sur 1’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si les
parties avaient pu en disposer a la date de la décision? En outre, méme lorsque de nouveaux
éléments de preuve sont admis lors d’un appel, I’admission de nouveaux ¢léments n’aboutit pas
automatiquement a la répudiation des conclusions de la COMC sur chaque question en litige, mais
seulement sur les questions en litige qui sont visées par la preuve additionnelle présentée et admise

(Seara, précité, au para 22).

(2) La pertinence de la preuve additionnelle des parties

a) La preuve additionnelle de Tokai

[24] Pour les raisons que j’expose de fagon détaillée ci-dessous, je conclus que les lacunes du
sondage ont une incidence sur sa fiabilité et sa validité et qu’en conséquence, 1’affidavit de
M. Purther n’est pas admissible. Je conclus en outre que les marques de tiers n’ont pas une

importance et une valeur probante suffisantes pour avoir un effet sur les décisions de la COMC.

Q) L’affidavit de M. Purther

[25] La preuve par sondage — a savoir, une sorte de preuve d’expert — doit répondre aux critéres
conjonctifs suivants pour que la Cour la déclare admissible : a) la pertinence, b) la nécessité d’aider
le juge des faits (dans le sens ou les éléments de preuve dépassent I’expérience et la connaissance
d’un juge ou d’un jury), c) I’absence de toute régle d’exclusion, et d) la qualification suffisante de
I’expert (Masterpiece Inc ¢ Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 au para 75 [Masterpiece], citant
R ¢ Mohan, 1994 CanLll 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9). En outre, pour étre considére comme

pertinent, le sondage doit étre a la fois fiable (dans le sens ou, s’il était repris, on obtiendrait
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vraisemblablement les mémes résultats) et valide (a savoir qu’on a pos¢ les bonnes questions au
bon bassin de répondants, de la bonne fagon et dans des circonstances qui permettent d’obtenir les
renseignements recherchés) (Masterpiece, précité, au para 94, citant Mattel, Inc ¢ 3894207

Canada Inc, 2006 CSC 22 au para 45 [Mattel]).

[26] Jesuis d’accord avec Tokai pour dire que les résultats du sondage auraient pu avoir un effet
sur I’examen par le registraire de toutes les circonstances pertinentes de I’espéce dans I’analyse de
la confusion visée par le paragraphe 6(5) de la LMC. Le membre de la COMC a conclu, en ce qui
concerne la demande 990 par exemple, que la probabilité de confusion entre les marques de
commerce KING et KINGSFORD est égale a la possibilité qu’il n’y ait aucune confusion entre
elles. Autrement dit, vu que Tokai ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir,
selon la prépondérance des probabilités, 1’absence d’une probabilité de confusion, le membre de
la COMC n’avait d’autre choix que de rendre une décision défavorable a Tokai (décision de la
COMC concernant la demande 990, au para 52). Un sondage admissible aurait pu étre un facteur
important qui influe sur I’issue de 1’affaire, si un tel sondage avait été soumis a I’examen de la

COMC.

[27]  Je suis cependant d’avis que le sondage réalisé par CorbinPartners présente des problémes
de fiabilité et de validité qui ont une incidence défavorable sur son admissibilité. J*ajoute que les
compeétences de M. Purther, la réputation de CorbinPartners ainsi que la fagon impartiale et
indépendante dont le sondage a été mené ne sont pas en cause. Aucune régle d’exclusion ne

s’applique non plus.
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[28] J’estime que le sondage en ligne réalisé en 1’espéce met en évidence a quel point il est
difficile de simuler le souvenir imparfait du consommateur qui réagit en voyant les produits et la

marque de commerce en cause sur le marché.

[29] Monsieur Tucker explique de maniére générale dans son affidavit que Tokai fabrique et
vend en gros a des détaillants au Canada, mais il fournit des explications détaillées qui démontrent
que Tokai [TRADUCTION] « distribue ses produits a Wal-Mart Canada Corp, qui exploite la chaine
de grands magasins WALMART dans toutes les provinces canadiennes ». Monsieur Tucker aurait
pu étre plus clair a cet égard, mais je déduis de cette explication que les briquets KING de Tokai
(briguets utilitaires, notamment les briquets pour barbecues et foyers) sont distribués en gros a
Wal-Mart Canada, puis vendus au détail dans les magasins WALMART au Canada. Il ne dit nulle
part que les briquets KING sont vendus en ligne. La transcription du réinterrogatoire de M. Tucker,
dans la foulée de son contre-interrogatoire, révéle que les briquets KING sont vendus uniquement

dans les magasins WALMART au Canada.

[30] Lorsqu’on lui a demandé lors de son contre-interrogatoire s’il connaissait le critére qui
permet de savoir s’il y a confusion, M. Purther a répondu de fagon générale qu’il était
[TRADUCTION] « bien au courant des normes utilisées a des fins de recherche pour évaluer la
confusion ». 1l a en outre expliqué que [TRADUCTION] « selon une définition, la personne ayant un
souvenir imparfait de la marque plus ancienne croirait que deux parties distinctes sont exactement

les mémes; soit qu’elles sont affiliées, soit que I’une approvisionne I’autre et ainsi de suite ».
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[31] L’explication de M. Purther au sujet du critére n’est pas erronée, mais elle est incomplete.
I1 lui manque 1I’élément crucial du « consommateur ordinaire plutdt pressé » qui voit le nom sur la
devanture d’un magasin ou sur une facture (Veuve Clicquot Ponsardin ¢ Boutiques Cliquot Ltée,
2006 CSC 23 au para 20 [Veuve Clicquot]). En d’autres termes, son explication est dépourvue de

contexte.

[32] L’arrét Veuve Clicquot nous enseigne que le critére le plus complet qui permet de savoir
s’il y a confusion est celui de la premicre impression que laisse dans I’esprit du consommateur
ordinaire plutdt pressé la vue du nom ou de la marque du nouvel utilisateur sur la devanture d’une
boutique, sur une étagére dans le magasin ou sur une facture, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir
du nom commercial ou de la marque de commerce du premier utilisateur. Ce consommateur ne
s’arréte pas pour réfléchir a la question en profondeur, ni pour examiner de pres les ressemblances

et les différences entre les marques.

[33] En outre, il est vrai que la Cour supréme a précisé que des recherches subséquentes
effectuées par le consommateur et la vigilance manifestée ultérieurement par celui-ci peuvent
« dissiper la confusion » dans son esprit, mais pour que la confusion soit pertinente pour
I’application de la LMC, elle doit avoir pu exister dans 1’esprit du consommateur lorsqu’il a vu la
marque de commerce pour la premiere fois (Masterpiece Inc ¢ Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC

27 au para 87 [Masterpiece]).

[34] Le juge Rothstein (lorsqu’il siégeait a la Cour supréme du Canada) a souligné que les

sondages sont susceptibles d’apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs sur
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le marché, que I’information fournie par ce genre de preuve n’est généralement pas connue des
juges de premiere instance et, par consequent, que ce genre de preuve respecterait la deuxiéme
exigence en matiere de preuve énoncée dans I’arrét Mohan, a savoir la nécessité de la preuve

(Masterpiece, precité, au para 93).

[35] Le juge Rothstein a toutefois souscrit a I’observation du juge Binnie dans 1’arrét Mattel
selon laquelle, « souvent la difficulté que souléve la preuve par sondage est de savoir si elle
respecte la premiére des exigences énoncées dans Mohan, a savoir la pertinence » (Masterpiece,
précité, au para 94). Comme I’a également fait remarquer le juge Rothstein, « [s]imuler I’existence
d’un “vague souvenir” au moyen d’une série de questions de mise en contexte sera rarement
considéré comme une méthode fiable et valide » (Masterpiece, précité, au para 96). J’estime que

C’est effectivement le cas en 1’espéce.

[36] A mon avis, le sondage comporte quatre grands défauts : la fagon dont I’expression
[TRADUCTION] « briquets au butane » est employée, le fait que les questionnaires remplis trop
rapidement ont été écartés ou retirés, la prise en compte des questionnaires remplis par des
personnes a qui il a fallu plus que le temps indiqué de dix minutes pour y répondre, et le fait qu’il
y avait dans le questionnaire des lacunes contextuelles évidentes et d’autres lacunes & combler
pour parvenir & simuler I’existence d’un vague souvenir chez le consommateur ordinaire plutét

pressé dans un sondage en ligne.

« Briquets au butane »
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[37] Le questionnaire du sondage lui-méme ne fait référence qu’aux [TRADUCTION] « briquets
au butane ». Lorsqu’on lui a demandé lors de son contre-interrogatoire s’il avait Vérifié si
I’expression serait comprise par les participants, M. Purther a répondu qu’il était convaincu que
I’expression était acceptable pour décrire le briquet uniquement a partir d’[TRADUCTION] « une
évaluation initiale dans le cadre d’une enquéte en ligne pour vérifier I’emploi de “briquet au
butane” » et parce que le point central du sondage était le nom King. Or, I’image d’un briquet au

butane n’a pas été fournie aux participants au début du questionnaire.

[38] A mon avis, le fait que le questionnaire n’indiquait pas aux participants a quoi exactement
renvoyait 1’expression [TRADUCTION] « briquet au butane » (a savoir, les allume-cigarettes et les
briquets utilitaires) pourrait avoir faussé les réponses aux questions d’une maniére qui a
directement eu un effet sur ’analyse des résultats par CorbinPartners. Par exemple, la question
n°2 du questionnaire du sondage commencait par la question suivante : [TRADUCTION] « Que
savez-vous, le cas échéant, au sujet d’un briquet au butane arborant cette marque [c’est-a-dire
KING]? » Le participant disposait d’un champ pour taper une réponse ou il pouvait choisir la
réponse suivante : [TRADUCTION] « Je ne connais aucun briquet au butane qui arbore cette
marque. » Ceux pour qui les briquets au butane sont uniquement des allume-cigarettes auraient pu
choisir cette derniére réponse, tandis que ceux pour qui les briquets au butane sont soit des
allume-cigarettes et des briquets utilitaires soit uniquement des briquets utilitaires et qui

connaissant les briquets utilitaires KING, auraient pu répondre différemment.

[39] Ce n’est qu’a la fin du questionnaire, ou quelques questions finales ont été posées aux

participants pour catégoriser leurs réponses, que les participants ont été informés des différents
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types de briquets au butane en cause grace a la question suivante : [TRADUCTION] « Avez-vous
acheté I’un ou I’autre des types de briquets au butane suivants au cours des 12 derniers mois? »
Cette question était suivie des choix suivants: [TRADUCTION] «a. Briquet utilitaire » et
[TRADUCTION] « b. Allume-cigarettes », avec des illustrations de ces types de briquets, et
[TRADUCTION] « c. Autre - Veuillez préciser ». Cependant, a cette étape du questionnaire, les
questions sur la marque de commerce KING dans le contexte d’un [TRADUCTION] « briquet au
butane » avaient déja été posées. Je remarque que le rapport détaillé des résultats du sondage —
lequel constitue la piece « C » jointe a I’affidavit de M. Purther — indique que [TRADUCTION] « les
participants ne pouvaient pas passer a la question suivante avant d’avoir fourni une réponse a
chaque question, et ne pouvaient pas revenir a une question précédente une fois qu’ils avaient

avanceé dans le questionnaire » [caractére gras ajouté].

[40] De plus, je constate que la piece « A» de D’affidavit de M. Tucker comprend des
photographies représentatives des briquets KING de Tokai (et de leur emballage) tels qu’ils ont
été vendus au Canada. Les mots [TRADUCTION] « briquet utilitaire » figurent assez bien en vue
sous le mot « King » (dont la lettre « i » stylisée montre une flamme a la place du point au-dessus
du «i ») encore mieux en vue en haut de I’emballage. L’emballage comporte la mise en garde
suivante : [TRADUCTION] « DANGER — Extrémement inflammable. Contient du gaz inflammable
sous pression », mais il ne semble y avoir aucune mention du mot [TRADUCTION] « butane ». A
mon avis, le consommateur ordinaire plutdt pressé voit, quand il est exposé aux produits de Tokai
sur le marché, le mot «King» et I’expression [TRADUCTION] « briquet utilitaire » mais
probablement guére plus, méme si le mot [TRADUCTION] « butane » figure quelque part sur

I’emballage.
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[41] Vu que la demande 990 visant les produits « allume-cigarettes » était fondée sur I’emploi
projeté et que Tokai n’a déposé aucun élément de preuve établissant I’emploi de la marque de
commerce KING en liaison avec des allume-cigarettes au Canada, on ne sait pas comment ces
produits sont présentés sur le marché, a supposer que I’emploi de la marque de commerce au

Canada ait commencé.

« Les questionnaires remplis trop rapidement »

[42] Lorsqu’on lui a demandé en contre-interrogatoire s’il y avait une limite de temps pour que
les participants puissent pour répondre a une question particuliere, M. Purther a répondu qu’il n’y
en avait pas. Il a en outre précisé qu’ils [TRADUCTION] « surveillent ceux qui mettent trop de temps
a répondre, aprés quelques jours » et qu’ils pourraient supprimer de telles réponses aux
questionnaires, mais que cette situation ne s’était pas produite en I’espéce. Il a également indiqué
que, en revanche, [TRADUCTION] « si un questionnaire est rempli trop rapidement, si quelqu’un
donne toujours les mémes réponses [il a donné I’exemple de la réponse C tout au long des

questions a choix multiples], ils chercheraient a supprimer cette entrevue également ».

[43] Bien que M. Purther ait dit qu’ils souhaitaient obtenir la premiere impression et qu’il n’y
avait aucun probléme a ce que quelqu’un donne sa premiére impression ([TRADUCTION] « ¢’est ce
a quoi ils s’attendent »), ils [TRADUCTION] « se méfieraient de quelqu’un qui remplit le
questionnaire en entier trop rapidement ». Il a ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

«[...] L’entreprise spécialisée dans la recherche a une méthode qui lui permet
de savoir combien de temps il a fallu, en moyenne, pour répondre. Et si cette
méthode révele que le temps de réponse est inférieur, ou sensiblement inférieur,
a ce temps moyen, elle peut retirer I’entrevue avant méme que nous ne I’ayons
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vue. Et gardez a I’esprit que cette entreprise n’a aucune idée de I’objectif du
sondage. Elle méne simplement le sondage en se conformant a certaines regles. »

[44] A lalumiére de cette explication, j’estime que le partenaire de recherche n’a pas compris
le critere applicable en matiere de confusion et que, par conséquent, il peut avoir écarté les
questionnaires qui, a son avis, ou en conformité avec [TRADUCTION] « certaines regles », ont été
remplis trop rapidement, méme s’ils comportaient peut-étre les premieres impressions d’un

consommateur ordinaire plutdt presse.

« Les questionnaires dont le temps de réponse dépassait le temps
prévu »

[45] Ensuite, lors de son contre-interrogatoire, M. Purther a été interrogé comme suit au sujet
des questionnaires remplis par les personnes qui ont mis plus de temps pour répondre au
questionnaire :

[TRADUCTION]

74 Q. Comment obtenez-vous la premiére impression si
les répondants mettent des heures ou des jours a répondre?

E. A supposer que quelqu’un ait mis des jours a
remplir le questionnaire, leur réponse mnitiale a la premiére
10  question serait leur premiére impression. Mais, effectivement,
11  aprés quelques jours, nous craignons que le sondage ne soit
12  pas une priorité pour le répondant, et 1l se peut que nous
13 retirions son questionnaire, vu 'absence d’intérét.
4 75 (. Parfait. 51 1'on parle d heures ou de minutes, est-ce
15  un probléme?
16 E_ Non.

g o=l

[46] Jestime que ces questions et réponses constituent un exemple du probléeme que le
juge Rothstein avait relevé dans 1’arrét Masterpiece (au para 87), soit celui que présente le

participant a un sondage qui aurait pu étre confus a la premiére impression, mais qui pourrait
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« dissiper la confusion dans [son] esprit » en mettant beaucoup de soin a répondre aux questions
ou en effectuant des recherches. En permettant aux participants de prendre des heures, au lieu de
10 ou méme 20 ou 30 minutes, pour répondre a ce qui semble étre un sondage simple et assez
court, je pense que 1’on s’¢éloigne de la premiére impression a laquelle on s’attendait. Rien dans la
preuve n’indique combien de temps les quelque 707 participants ont mis pour remplir le
questionnaire et, par conséquent, la Cour n’est pas en mesure d’examiner cette situation de maniere

plus approfondie.

« Les lacunes contextuelles et les autres lacunes »

[47] Jestime que le sondage comporte au moins deux lacunes contextuelles. Premiérement,
j’estime que la fagon retenue pour montrer aux participants au sondage la marque de commerce
KING en ligne ne reflete pas comment ils la verraient sur le marché dans les circonstances
pertinentes (c’est-a-dire sur I’emballage ou les produits eux-mémes, possiblement a c6té d’autres
produits similaires, comme dans les rayons d’un magasin). Par exemple, voici comment commence
le questionnaire :

[TRADUCTION]

Q1. Le reste du présent sondage concerne les briquets au butane. Vous verrez sous peu le nom
de la marque d un briguet au butane que vous pourriez acheter et des questions vous seront
posées. Veuillez cliquer sur « CONTINUER » pour visionner ce notm.

[AU PROGRAMMEUR : LORSQUE «CONTINUER» EST SELECTIONNE,
AFFICHEZ LE NOM « KING » DURANT HUIT (8) SECONDES AU PLUS, PUIS
SUPPRIMEZ-LE. DONNEZ AU REPONDANT LE TEMPS DE CLIQUER SUR
« CONTINUER » AFIN QU’IL PUISSE ACCEDER A LA PAGE SUIVANTE AVANT
QUE CE TEMPS SOIT ECOULE, SI C’EST CE QU'IL DECIDE DE FAIRE. FAITES
ENSUITE APPARAITRE LA QUESTION SUIVANTE.. ]

Avez-vous pu visionner le nom de la marque?
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[48] Compte tenu de ce qui precéde, il semble que les participants au sondage ont vu la marque
de commerce KING pour la premiére fois de fagcon isolée par rapport au reste. J’estime que cette
situation touche au volet de la validité, a savoir si les bonnes questions ont été posées « de la bonne

facon et dans des circonstances qui permettent d’obtenir les renseignements recherchés,

c’est-a-dire, pas seulement en montrant un logo sans aucun contexte, en le retirant ensuite

immédiatement de la vue et en posant des questions [...] » [souligné dans 1’original] (Imperial

Tobacco Canada Limited ¢ Philip Morris Brands SARL, 2018 CF 503 au para 59).

[49] Dans le cas ou le produit est normalement acheté en magasin, plutét qu’en ligne, il semble
plus difficile a mon avis — mais non impossible — de simuler I’existence d’un vague souvenir chez
le consommateur ordinaire et pressé au moment ou il voit la marque de commerce pertinente sur

le marché.

[50] Deuxiémement, dans son affidavit M. Purther dit ceci : [TRADUCTION] « Le pourcentage
de participants qui ont cru que le type de produit offert par Kingsford était offert par 1’entreprise
qui offre le briquet au butane KING est statistiquement plus élevé chez ceux qui ont déclaré avoir
déja acheté un briquet au butane nommé KING que chez ceux qui ne I’ont pas fait [...]; je veux
dire, les personnes qui ont dit avoir déja acheté un briquet KING étaient plus susceptibles de croire
que ces briquets étaient ceux de Kingsford, comparativement aux personnes qui n’avaient pas

acheté de briquet KING auparavant [...] »

[51] Le sondage a été concu, et les résultats analysés, en fonction de participants qui avaient

déja acheté un briquet KING ou de ceux qui n’en avaient pas acheté. Le sondage n’a pas pris en
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compte les participants qui, méme s’ils n’avaient peut-étre pas acheté de briquet KING auparavant,
connaissaient néanmoins les briquets KING pour les avoir vus sur le marché ou dans un autre
contexte. En d’autres termes, on semble avoir tenu pour acquis, de maniere injustifiée a mon avis,

que les participants qui n’avaient pas acheté de briquet KING auparavant ne les connaissaient pas.

[52] Kingsford souleve une autre lacune qui concerne le fait que le sondage était limité aux
briquets au butane, a I’essence pour briquets, aux allume-barbecues, au charbon de bois et aux
briquettes de charbon. En d’autres termes, le sondage et 1’analyse subséquente n’ont pas tenu
compte de I’ensemble des produits visés par la demande 953, la demande 990 et les
enregistrements de la marque de commerce KINGSFORD, qui, selon Kingsford, sont tous
pertinents pour I’analyse de la confusion. Lors de son contre-interrogatoire, M. Purther a dit que
le sondage visait moins de produits que ceux qui sont vendus par Kingsford ou qui sont visés par
les enregistrements de celle-ci, d’apres I’enquéte qui a été menée; ce sont les produits de base que
CorbinPartners a trouves. Or, j’estime que, exception faite du témoignage de M. Purther, peu
d’éléments de preuve font état de ’enquéte menée par CorbinPartners a cet égard. J’estime en
outre que les produits — les barbecues par exemple — énumérés dans I'enregistrement au nom de
KINGSFORD portant le numéro LMC386771 auraient pu étre pertinents également, méme s’ils

n’auraient peut-étre pas eu un effet perceptible sur les résultats du sondage.

[53] Je conclus que toutes les lacunes susmentionnées dans la preuve par sondage rendent le

sondage cumulativement non fiable et non valide, et donc inadmissible dans les circonstances.

(i) Les marques de tiers
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[54] Jestime que la preuve additionnelle de Tokai concernant les marques de tiers est fiable,
compte tenu des copies certifiées qui ont eté présentées et de 1’application de 1’article 54 de la
LMC, mais que, pour les raisons exposées ci-dessous, cette preuve n’est pas suffisamment
importante ou n’a pas une valeur probante suffisante de sorte qu’elle aurait influencé la COMC ou

qu’elle aurait eu un effet sur le raisonnement du membre de la COMC dans chaque affaire.

[55] Dans le présent appel, Tokai soutient que KING et KINGSFORD sont des marques de
commerce intrinsequement faibles, contrairement aux conclusions tirées dans les décisions de la
COMC concernant la demande 953 (aux para 35-38) et la demande 990 (aux para 31-34), et a la
décision Tokai CF 2018 de notre Cour (aux para 31-32). A 1’appui de son argument, Tokai s’ appuie
sur les onze (11) marques de tiers pour affirmer que leur coexistence signifie qu’aucune entité ne
peut revendiquer des droits fermement établis sur 1I’élément KING. Par conséquent, cette
interprétation signifie, selon Tokai, que les marques de commerce KINGSFORD sont faibles et
que, par conséquent, des différences relativement légéres permettront de les distinguer. En outre,
étant donné que Kingsford n’a produit aucun élément établissant I’emploi de ses marques de
commerce, Tokai soutient que 1’emploi antérieur des marques de commerce KINGSFORD et la
publicité qui en a été faite (a I’égard desquels aucun élément de preuve n’a été fourni) n’ont pas

suffisamment renforcé leur caractére distinctif pour leur donner une protection plus étendue.

[56] Les marques de tiers constituent une preuve de 1’état du registre en ’espéce. La preuve
tirée de I’état du registre peut généralement étre pertinente dans la mesure ou elle permet au juge
de tirer des inférences sur 1’état du marché (McDowell ¢ Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327

au para 42 [McDowell]). Le juge des faits peut étre enclin & tirer des inférences sur 1’état du
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marché, mais uniquement dans le cas ou un grand nombre d’enregistrements pertinents sont
repérés. En principe, I’emploi d’un élément commun sur le marché confere aux marques de
commerce qui le contiennent un faible caractere distinctif, et incite les consommateurs a porter
une plus grande attention aux petites différences (c’est-a-dire aux autres caractéristiques) entre ces
marques (McDowell, précitée, au para 42; Alticor Inc ¢ Nutravite Pharmaceuticals Inc, 2004 CF
235 au para 59 [Alticor], citant Kellogg Salada Canada Inc ¢ Maximum Nutrition Ltd [1992] 3 CF

442 [Kellogg]).

[57] Dans [Iaffaire Alticor, la preuve de 1’état du registre faisait état de plus de
100 enregistrements pertinents de marques de commerce avec le préfixe NUTR, tandis que dans
I’affaire Kellogg, il y avait plus de 50 enregistrements pertinents de marques de commerce et plus
de 40 noms commerciaux contenant le mot NUTRI. Dans I’affaire McDowell, cependant, la
preuve de 1’état du registre ne concernait que sept propriétaires de dix marques de commerce
déposées dans lesquelles le mot HONEY était un élément dominant. La Cour a conclu que cette
preuve était insuffisante pour conclure que le mot HONEY était couramment employé dans ce
genre de commerce (et qu’il n’avait donc aucun caractére distinctif), en 1’absence d’une preuve
établissant que des tiers I’employaient couramment dans le marché (McDowell, précitée, au

para 44).

[58] Aprés avoir examiné les éléments de preuve produits par Tokai concernant 1’état du
registre, je constate qu’elle fait état de neuf propriétaires de 11 marques de commerce déposées ou
visées par une demande d’enregistrement contenant KING ou KINGS en liaison avec des produits

comprenant des briquets. Je conclus que cette preuve de 1’état du registre concorde avec la preuve
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examinée par la Cour dans I’affaire McDowell. En d’autres termes, le nhombre de marques de
commerce ne me permet pas de tirer des conclusions sur 1’état du marché, en particulier en
I’absence de preuve établissant un emploi dans le marché (McDowell, précitée, au para 46, citant

Hawke & Company Oultfitters LLC c Retail Royalty Co, 2012CF 1539 au para 40).

b) La preuve additionnelle de Kingsford

[59] J’estime que seules les copies certifiées de sept (sur huit) enregistrements de la marque de
commerce KINGSFORD, lesquelles forment la piéce « F » jointe a I’affidavit de M™ Golverk,
constituent une preuve additionnelle dans le cadre du présent appel, mais que cette preuve n’est

pas pertinente.

[60] Devant la COMC, Kingsford a produit des détails de ses huit enregistrements
KINGSFORD au moyen des affidavits de M™® Elenita Anastacio [les affidavits de M™ Anastacio].
Des relevés imprimés faisant état de tous les détails des enregistrements tires de la base de données
CD NameSearch sur les marques de commerce canadiennes étaient joints, en tant que piéce, a
chacun des affidavits de M™ Anastacio. Le membre de la COMC a exercé le pouvoir
discrétionnaire conféré au registraire et confirmé que les enregistrements de la marque de
commerce KINGSFORD étaient en regle (décisions de la COMC concernant la demande 953, au

para 29, et la demande 990, au para 25).

[61] Méme si les copies certifiées de documents qui sont en la garde officielle du registraire
bénéficient d’un avantage sur le plan de la preuve (c’est-a-dire qu’elles font foi des faits énoncés

dans les documents), je ne suis pas convaincue que, dans les circonstances, elles auraient eu une
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importance ou une valeur probante au sens ou elles auraient eu un effet sur la décision de la COMC.
A mon avis, les conclusions de la COMC quant & la mesure dans laquelle les marques sont
devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage, qui constituent des éléments
d’appréciation dans 1’analyse de la probabilité de confusion, ne tenaient pas tant a I’absence de
copies certifiees. Les conclusions de la COMC concernant ces facteurs étaient plutot
principalement fondées sur le fait que Kingsford n’a pas établi qu’elle avait véritablement employé
ses marques de commerce au Canada et, dans la décision de la COMC concernant la demande 953,
sur le fait que plusieurs des enregistrements de ses marques de commerce KINGSFORD étaient

fondés uniquement sur 1’emploi et 1’enregistrement aux Etats-Unis d’ Amérique.

[62] De plus, la COMC a expressément observé que « méme si I’Opposante avait fourni des
copies certifiées de ses enregistrements, et si j’avais accordé un poids au moins de minimis a la
date d’emploi revendiqueée [...], cela n’aurait pas d’incidence sur ma conclusion en ce qui concerne
ce facteur » (décision de la COMC concernant la demande 990, précitée, au para 41). Méme si la
COMC a moins explicité ce point dans le raisonnement qu’elle a tenu dans sa décision concernant
la demande 953, j’estime, compte tenu des décisions dans leur ensemble, que le méme
raisonnement peut s’appliquer. A mon avis, il est évident que le membre de la COMC a examiné

ces ¢léments de preuve et a conclu qu’ils n’auraient aucun effet sur ses conclusions.

D. L’absence d’une erreur manifeste et dominante

[63] Vu ma conclusion selon laquelle la preuve additionnelle produite en appel est soit

inadmissible soit dépourvue de pertinence, et vu qu’a mon avis aucune question de droit isolable

n’est en cause, la norme de contréle applicable en I’espéce est celle de I’erreur manifeste et
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dominante. Il s’agit d’une « norme de controle appelant un degré plus éleve de retenue que la

norme de la décision raisonnable » (Clorox, précité, au para 38).

[64] L’admission de Tokai ne dispense pas la Cour de faire le contrdle des décisions selon la
norme de I’erreur manifeste et dominante. Pour les raisons que j’expose plus loin, j’estime que la

COMC n’a commis aucune erreur.

[65] La principale question que la Cour doit se poser a cet égard est celle de savoir si la COMC
a, au nom du registraire, commis des erreurs manifestes et dominantes lorsqu’elle a conclu a
I’existence d’une probabilité de confusion dans chaque affaire, et non celle de savoir si la Cour

aurait tiré une conclusion différente a partir de la preuve dont disposait la COMC.

[66] Selon I’alinéa 12(1)d) de la LMC, la marque de commerce est enregistrable si elle ne crée
pas de confusion avec une marque de commerce déposée. La date pertinente pour apprécier s’il y
a confusion au regard de cette disposition est celle a laquelle le juge des faits rend sa décision. Vu
ma conclusion selon laquelle la preuve additionnelle des parties est soit inadmissible soit
dépourvue de pertinence, la date pertinente est la date des décisions de la COMC, soit le
31 octobre 2018. Cette date est bien avant le 17 juin 2019, date a laquelle des modifications
importantes a la LMC sont entrées en vigueur. A mon avis, les modifications apportées a
I’article 12 de la LMC ont peu d’incidence — voire aucune — sur I’analyse de I’alinéa 12(1)d) de la

LMC.
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[67] En outre, le paragraphe 6(2) de la LMC dispose que I’emploi d’une marque de commerce
crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque I’emploi des deux marques de
commerce dans la méme région serait susceptible de faire conclure que les produits liés a ces
marques de commerce sont fabriques, vendus, donnés a bail ou loués, ou que les services liés a ces
marques sont loués ou exécutés, par la méme personne, que ces produits ou services soient ou non

de la méme catégorie générale.

[68] Compte tenu des arréts Veuve Clicquot et Masterpiece de la Cour supréme et de I’arrét
Reynolds Presto Products Inc ¢ PRS Mediterranean Ltd, 2013 CAF 119 au para 20 [Reynolds], de
la Cour d’appel fédérale, j’estime qu’il convient d’énoncer comme suit le critere a appliquer pour
apprécier la probabilité de confusion en I’espéce. Le consommateur ordinaire plutdt pressé qui voit
un produit portant la marque de commerce KING de Tokai, alors qu’il s’agit de la premiére fois
qu’il voit la marque de commerce KING sur le marché, qu’il n’a qu’un vague souvenir de 1’une
ou ’autre des marques de commerce de Kingsford et qu’il ne s’arréte pas pour réfléchir a la
question en profondeur, serait-il a partir de sa premiére impression vraisemblablement susceptible
de se méprendre sur I’origine des produits? En d’autres termes, le consommateur ordinaire
croirait-il que les produits associés aux marques KING et KINGSFORD, respectivement, ont été
autorisés, fabriqués ou vendus par la méme personne, c’est-a-dire par Kingsford, ou que ces

produits font I’objet d’une licence octroyée par cette méme personne?

[69] Le paragraphe 6(5) de la LMC énonce les facteurs précis qui doivent étre pris en compte
dans I’analyse de la confusion, dans le contexte de « toutes les circonstances de 1’espéce » :

a) le caractere distinctif inhérent des marques de commerce ou homs commerciaux, et la
mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
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b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en
usage;

c) le genre de produits, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans
la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggerent.

[70] Cette liste n’est pas exhaustive, et un poids différent pourra étre accordé a différents
facteurs selon le contexte; en 1’espéce, il incombe a Tokai de démontrer selon la prépondérance
des probabilités qu’aucune confusion n’est susceptible de survenir (Mattel, précité, au para 54).
Cependant, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le
plus d’importance dans I’analyse relative a la confusion » (Masterpiece, préecité, au para 49). Ce
facteur exige que les marques de commerce soient examinées dans leur ensemble, mais le critéere
fondé sur la premiere impression et le souvenir imparfait signifie que les marques de commerce

ne doivent pas étre comparées cote a cote.

[71] Il est vrai que le premier élément de la marque de commerce sera souvent celui qui est le
plus important pour établir le caractére distinctif (Conde Nast Publications Inc ¢ Union des
éditions modernes, [1979] ACF n°801 a la p 188 (CF 1™ inst), le juge Cattanach), mais pour
évaluer le degré de ressemblance il est préférable de se demander si I’un des aspects de la marque
de commerce est frappant ou unique (Masterpiece, précité, au para 64) : des marques de commerce
comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion

(Masterpiece, précité, au para 62).

[72] L’absence de différence notable entre les produits est également un facteur important qui

doit étre soupesé en fonction des autres facteurs, y compris, surtout, la ressemblance entre les
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marques (Reynolds, précité, aux para 17 et 29). Cela dit, « [i]l y a une probabilité plus élevée de
confusion si deux marques de commerce qui se ressemblent sont employees en liaison avec les

mémes produits (ou sensiblement les mémes produits) » (Reynolds, précité, au para 30).

[73] Compte tenu de ces principes, j’examine ensuite chacune des décisions de la COMC.

1) La décision de la COMC concernant la demande 953

[74] Seul le motif d’opposition fondé sur I’alinéa 12(1)d) de la LMC est en cause dans 1’appel
de la décision de la COMC concernant la demande 953, les autres motifs fondés sur les
alinéas 16(1)a) et 16(1)c), I’article 2, les alinéas 30b) et 30i) de la LMC invoqués par Kingsford

n’ayant pas €té retenus.

[75] La COMC a jugé que la preuve la plus solide de Kingsford était sa marque nominale
KINGSFORD (enregistrements numéros LMC195651; LMC344604; LMC386771), et c’est sur
cet élément que la COMC a concentré son analyse relative a la confusion. S’il n’a pas été conclu
qu’il était probable que ces marques créent de la confusion, il est peu probable que la marque de
commerce KING crée de la confusion avec les deux autres marques figuratives déposées — dont
’é1ément dominant est, dans tous les cas, KINGSFORD. A mon avis, ce genre d’exercice est

conforme a I’approche adoptée dans 1’arrét Masterpiece, précité, au para 61.

[76] La COMC a ensuite résumé le critere en matiére de confusion a celui de la premiere
impression et du souvenir imparfait, puis elle a renvoye aux paragraphes 6(2) et 6(5), ainsi qu’aux
arréts Masterpiece et Mattel en ce qui concerne la possibilité d’attribuer un poids différent aux

differents facteurs énumeérés dans cette derniere disposition. Je ne reléve aucune erreur manifeste
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et dominante dans le choix de la COMC de concentrer son analyse sur la marque nominale de

Kingsford et dans sa formulation du critére applicable pour évaluer la confusion.

[77] Jexamine ensuite les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC qui ont été pris en

compte par la COMC.

a) Le caractére distinctif inhérent

[78] J’estime que la COMC n’a pas commis une erreur manifeste et dominante dans I’analyse
du caractére distinctif inhérent. Elle a conclu que les marques de commerce KING et
KINGSFORD possédaient toutes deux un « caractere distinctif inhérent assez élevé », vu I’absence
de lien clair entre les produits associés a chaque marque de commerce et la marque de commerce
elle-méme. Contrairement a cette conclusion et comme je 1’ai souligné ci-dessus, Tokai soutient
que les marques sont intrinsequement faibles et que, par conséquent, méme des différences
modestes permettront de les distinguer. Cet argument repose toutefois sur les marques de tiers que

J’ai jugées peu importantes et sans valeur probante.

[79] En outre, une « [m]arque possede un caractére distinctif inhérent lorsque rien en elle
n’aiguille le consommateur vers une multitude de sources[; 1a] marque qui peut faire allusion a de
nombreuses choses ou qui [...] se limite a décrire les marchandises [...] jouira d’une protection
moindre » (Pink Panther Beauty Corp. ¢ United Artists Corp., [1998] 3 CF 534 au para 23 (CAF)).
Ni KING ni KINGSFORD ne décrivent les produits vises, et le membre de la COMC a convenu
avec Kingsford que rien dans la preuve au dossier ne permettait d’affirmer le contraire. Par
conséquent, je ne reléve aucune erreur manifeste et dominante dans la conclusion de la COMC

selon laquelle ce facteur ne favorise aucune des parties.
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b) La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues
connues, et la période pendant laquelle elles ont été en usage

[80] La COMC a analyse ensemble la mesure dans laquelle les marques de commerce sont
devenues connues (alinéa 6(5)a) de la LMC) ou ont acquis un caractere distinctif, et la période
pendant laquelle les marques ont été en usage (alinéa 6(5)b) de la LMC), et elle a conclu que ces
facteurs combinés favorisaient légerement Tokai. Je ne reléve aucune erreur manifeste et

dominante, ni dans sa conclusion ni dans son analyse.

[81] La COMC a conclu que la marque de commerce KING était devenue connue dans une
certaine mesure au Canada, mais de maniére peu significative, vu la preuve de son emploi
depuis 2010 fondée sur I’affidavit de M. Tucker. La COMC a souligné qu’en revanche, Kingsford
n’avait déposé aucune preuve de I’emploi des marques de commerce KINGSFORD ni aucune
copie certifiée des enregistrements pertinents. La COMC n’a donc attribué aucune valeur a son
allégation portant qu’elle employait sa marque au Canada depuis au moins le 1* juin 1953 sur
laquelle est fondé I’enregistrement numéro LMC195651, et a en outre fait remarquer que les
enregistrements portant les numéros LMC344604 et LMC386771 étaient fondés uniquement sur
I’emploi et I’enregistrement aux Etats-Unis. La COMC a conclu que la présomption d’emploi de
minimis découlant de la preuve de I’enregistrement, si elle avait été produite, n’aurait eu aucun

effet sur sa conclusion selon laquelle ce facteur favorise légérement Tokai.

[82] Kingsford fait valoir qu’elle a droit au bénéfice de la présomption d’un emploi de minimis
des marques de commerce KINGSFORD au Canada en liaison avec les divers produits vises par

les enregistrements depuis le 1% juin 1953. Je tiens a faire remarquer que seuls les numéros
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d’enregistrement LMC195651 et LMC196359 sont fondés sur un emploi au Canada depuis cette

date, et ils visent aujourd’hui le charbon de bois et les allume-barbecues.

[83] A I’appui de son argument, Kingsford invoque la décision Monster, Inc ¢ Mattel, Inc, 2014
COMC 197 [Monster], de la COMC. Selon cette décision, « la date de premier emploi indiquée
dans un certificat d’enregistrement » permet de présumer un emploi de minimis (Monster, précitée,
au para 34). Dans cette affaire, la COMC a toutefois aussi souligné que cette présomption « ne
permet pas de conclure a un emploi significatif » (Monster, précitée, au para 34). En outre, comme
je I’ai mentionné ci-dessus, il est évident que dans la présente affaire, le membre de la COMC s’est
demandé si I’issue serait différente s’il tenait pour acquise 1’existence d’un emploi de minimis, et
a conclu que ce facteur était tout de méme favorable a la demanderesse, mais dans une faible
mesure. Par conséquent, j’estime que dans ces circonstances, la COMC n’a pas commis une erreur
manifeste et dominante dans son appréciation de ce facteur.

C) -et- d) Le genre de produits ou entreprises et la nature du
commerce

[84] La COMC aanalyse ensemble ces facteurs dans sa décision et a conclu qu’ils favorisaient
Kingsford. La encore, je ne reléve aucune erreur manifeste et dominante ni dans sa conclusion ni

dans son analyse.

[85] Le membre de la COMC a conclu qu’il y avait une relation étroite entre le « genre des
produits des parties », c’est-a-dire entre les produits énumérés dans la demande 953 (briquets pour

barbecues et foyers) et ceux visés par les enregistrements invoqués par KINGSFORD, a savoir les
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numéros d'enregistrement LMC195651 (charbon de bois et allume-barbecues), LMC344604
(sauce barbecue) et LMC386771 (barbecues). Le membre de la COMC a souligné que la copie de
I’emballage du briquet KING, laquelle constitue la piéce « A » jointe a 1’affidavit de M. Tucker,
montre un briquet utilitaire, employé pour allumer du charbon de bois dans un barbecue, qui est
idéal pour allumer [TRADUCTION] « des barbecues, du charbon de bois ou des grils au gaz » et des

[TRADUCTION] « foyers ».

[86] J’estime que la COMC n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du genre de produits.
Par ailleurs, je fais remarquer que Tokai a reconnu dans son appel 1’existence d’un certain lien

entre le genre des produits des parties.

[87] Le paragraphe 6(2) de la LMC vise la possibilité qu’il y ait probabilité de confusion méme
si les produits n’appartiennent pas a la méme catégorie générale (voir également Mattel, précité,
au para 65). Je conviens avec la COMC que les produits de Tokai — briquets pour barbecues et
foyers — sont étroitement liés aux produits de Kingsford, a savoir le charbon de bois, les
allume-barbecues, les barbecues, les briquettes de charbon et divers autres produits liés aux
barbecues ou aux grillades. Les produits respectifs des parties ne sont pas identiques, mais la
probabilité de confusion peut étre accrue lorsque les produits en cause sont d’une nature telle qu’ils
sont souvent employés ensemble (Empresa Cubana Del Tabaco ¢ Tequila Cuervo, S.A. Dec. V.,
2013 CF 1010 aux para 40-43, conf par 2015 CAF 15). Les produits de Tokai, tels qu’illustrés
dans la copie de I’emballage du briquet KING, sont destinés a étre employés pour les barbecues

ou les grillades.
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[88] S’agissant de la nature du commerce, la COMC a conclu que les produits des parties
pouvaient emprunter les mémes voies de commercialisation. La COMC a souligné que ni la
demande 953 ni les enregistrements de la marque de commerce KINGSFORD ne comprenaient de
restrictions quant aux voies de commercialisation. En outre, vu I’absence de preuve concernant les
voies de commercialisation qu’emprunteraient les produits de Kingsford, et compte tenu de la
relation étroite entre le genre des produits des parties, la COMC a conclu qu’il était fort probable
que les voies de commercialisation se chevauchent, malgré la preuve de Tokai établissant que les
briquets KING sont vendus exclusivement a Wal-Mart. Tokai fait valoir que I’absence de preuve
de la part de Kingsford ne devrait pas permettre d’étayer la conclusion selon laquelle les produits
des parties pourraient emprunter les mémes voies de commercialisation. Je ne suis pas d’accord,
principalement parce qu’il n’y a aucune restriction concernant les voies de commercialisation dans

la demande 953 ou les enregistrements de Kingsford.

[89] J’estime que le raisonnement de la COMC est conforme aux autres décisions qu’elle a
rendues et qu’en conséquence, il ne comporte aucune erreur manifeste et dominante (voir par
exemple, Les Promotions Atlantique Inc. ¢ Warimex Waren-Import Export Handels GmbH, 2016
COMC 179 au para 45; SA Damm c Hijos De Rivera, SA, 2015 COMC 230 au para 41; 3M
Company c Integrity Supply Incorporated, 2015 COMC 136 au para 35). De plus, en ce qui
concerne I’analyse de la confusion, le fardeau de preuve ultime incombe a Tokai, et j’estime
qu’elle n’a pas démontré qu’il n’y avait aucune probabilité que ses produits empruntent les mémes
voies de commercialisation que ceux de Kingsford. Compte tenu des similitudes dans le genre des
produits respectifs des parties, de I’absence de restriction concernant les voies de

commercialisation dans la demande 953 et les enregistrements de la marque de commerce
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KINGSFORD, et de I’absence de preuve de la part de Kingsford concernant les voies de
commercialisation applicables, je ne suis pas convaincue que la COMC a eu tort de conclure que

ces facteurs appuyaient fortement une probabilité de confusion.

e) Le degré de ressemblance

[90] LaCOMC aconclu a I’existence d’un degré de ressemblance assez élevé entre les marques
des parties, soulignant que : la marque de commerce KING était entierement englobée dans
KINGSFORD; que KING figurait en premiére position dominante dans les marques des parties;
et qu’il existait entre elles des ressemblances sur les plans de la présentation, de la prononciation
et des idées qu’elles suggerent. Le registraire a renvoyé a la décision concernant la demande 739
ou la COMC a conclu a I’existence d’un degré de ressemblance assez élevé entre KING et
KINGSFORD pour des raisons semblables. A mon avis, la COMC n’a commis aucune erreur dans

sa conclusion ni dans son raisonnement concernant ce facteur.

[91] Ainsi que la Cour supréme 1’a fait remarquer dans son arrét Masterpiece, lors de I’analyse
de la ressemblance, « il est possible de comparer les marques de commerce ou le nom commercial
pertinents en n’examinant que les caractéristiques qui les définissent. Seuls ces éléments
permettront aux consommateurs de faire la distinction [...] » (Masterpiece, précite, au para 61).
La ressemblance renvoie au « rapport entre des objets de méme espece presentant des éléments
identiques » et n’exige pas que les marques soient identiques (Masterpiece, précité, au para 62).
J’estime qu’en I’espéce, le mot ou I’élément KING, en plus d’étre soit le seul soit le premier
élément des marques de commerce des parties, est I’aspect « particulierement frappant ou unique »

des marques (Masterpiece, précite, au para 64).
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[92] J’estime que la COMC a diment tenu compte des ressemblances sur les plans de la
présentation, de la prononciation et des idées qu’elle suggérent, et du fait que le mot KING figure
en premiere position dominante dans les marques de commerce KINGSFORD. Comme je I’ai
mentionné plus haut, je ne puis souscrire a I’argument de Tokai selon lequel ces marques sont
intrinsequement faibles, de sorte que 1’ajout des lettres SFORD dans KINGSFORD est suffisant
pour distinguer les marques. A mon avis, lorsque les marques de commerce des parties sont
considérées dans leur ensemble, leur ressemblance est marquée notamment dans la présentation
(similitudes visuelles), le son (similitudes phonétiques) et les idées (connotation) qu’elles
suggerent. Par conséquent, je ne puis conclure que la COMC a commis une erreur dans son

appréciation de ce facteur.

d) Les autres circonstances de [’espéce

[93] Lademanderesse a invoqué deux autres circonstances au soutien de son appel, a savoir : i)
I’existence de marques de tiers; et ii) la preuve par sondage sous la forme de I’affidavit de
M. Purther établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de
confusion. Vu ma conclusion selon laquelle la preuve de 1’existence de marques de tiers n’est pas
pertinente pour établir que les marques de commerce des parties sont faibles, comme I’a soutenu
Tokai, et ma conclusion selon laquelle la preuve par sondage n’est pas admissible, je n’examinerai

pas davantage ces autres circonstances invoquées.

[94] Par souci d’exhaustivité, je tiens a souligner que ni I’une ni I’autre des parties n’a présenté
d’arguments sur la question de savoir si le registraire avait conclu a tort que 1’absence de confusion

réelle, malgre une longue période apparente de coexistence, n’était pas un facteur important en
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I’espéce. J’estime que le raisonnement du juge Manson sur ce point (Tokai CF 2018, précitée, au
para 22), comme 1’a rapporté la COMC dans sa décision, s’applique également aux circonstances
de l’affaire que je suis appelée a trancher. Plus particulierement, M. Tucker a dit en
contre-interrogatoire qu’aucun mécanisme spécifique n’était prévu pour lui signaler les plaintes
des clients concernant la confusion. Par ailleurs, rien dans la preuve ne démontre qu’il était informé
de ces plaintes en raison du poste d’envergure qu’il occupe au sein de ’entreprise. Enfin, en
I’absence de preuve démontrant que 1’emploi simultané des marques est significatif, I’inférence
défavorable qui peut normalement étre tirée lorsque 1’opposant n’a soumis aucun €lément de

preuve établissant 1’existence d’une confusion effective, ne saurait étre tirée en 1’espéce (Christian

Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd., 2002 CAF 29, [2002] 3 CF 405 au para 19).

Q) L’évaluation globale quant & la probabilité de confusion

[95] A mon avis, I’évaluation cumulative des facteurs susmentionnés faite par la COMC, dans
le contexte des circonstances pertinentes de I’espéce, permet de conclure que Tokai ne s’est pas
acquittée de son fardeau, relativement a la demande 953, de démontrer selon la prépondérance des
probabilités qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion. Je juge particulierement
convaincantes les conclusions catégoriques de la COMC concernant la « relation étroite » entre
les produits des parties et au « degré de ressemblance assez élevé » entre les marques de commerce
respectives des parties. Compte tenu des directives fournies dans I’arrét Reynolds, précite, cette
combinaison de facteurs donne lieu a une « probabilité plus élevée » de confusion. En somme,
j’estime qu’aucune erreur manifeste et dominante n’a été commise dans la décision de la COMC

concernant la demande 953.
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2 La décision de la COMC concernant la demande 990

[96] De méme, seul le motif d’opposition fondé sur I’alinéa 12(1)d) de la LMC est en cause
dans I’appel de la décision de la COMC concernant la demande 990, les autres motifs fondés sur
les alinéas 16(3)a) et 16(3)c), I’article 2 et 1’alinéa 30i) de la LMC invoqués par Kingsford n’ayant

pas été retenus.

[97] Dans ’ensemble, j’estime que la COMC n’a commis aucune erreur manifeste et dominante
dans son appreéciation des facteurs enumérés au paragraphe 6(5) de la LMC. Comme je I’explique
ci-apres, mon application du critere en matiére de confusion a la demande 990 m’a permis de
constater la présence de différentes circonstances pertinentes en ce qui concerne la mesure dans
laguelle les marques de commerce sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont

été en usage, le genre de produits ou entreprises ainsi que la nature du commerce.

a) Le caractére distinctif inhérent

[98] La COMC a conclu dans cette affaire également qu’il existait un degré de ressemblance
élevé entre les marques de commerce des parties, tenant le méme raisonnement qu’elle avait
exposé dans sa décision concernant la demande 953, et elle a conclu que ce facteur ne favorisait
aucune des parties. Vu que les marques elles-mémes sont identiques — KING et KINGSFORD —,
je ne vois aucune erreur dans cette approche. La seule difference importante tient au fait que la
COMC a renvoye, dans sa décision concernant la demande 990, aux conclusions tirées dans sa
décision concernant la demande 739 et dans la décision Tokai CF 2018 quant a la présence d’un

certain caractéere distinctif inhérent.
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b) La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues
et la période pendant laquelle elles ont été en usage

[99] Dans son analyse, la COMC a souligné 1’absence de preuve d’un emploi réel de la part de
Kingsford ainsi que 1’absence de copies certifiées des enregistrements de 1’opposante pour la
marque de commerce KINGSFORD, enregistrements que 1’opposante avait tenté d’établir au
moyen de relevés imprimés tirés de la base de données sur les marques de commerce canadiennes
joints a I’affidavit de M™® Anastacio. Apres avoir renvoyé au paragraphe 35 de la décision Tokai
CF 2018, le membre de la COMC n’a attribué aucun poids au fait que I’emploi antérieur était

revendiqué depuis le 1* juin 1953 dans I’enregistrement numéro LMC195651 de KINGSFORD.

[100] De plus, la COMC a souligné que, méme si Kingsford avait fourni des copies certifiées et
méme si elle avait accordé un poids de minimis a la date d’emploi revendiquée depuis 1953, ces
¢léments n’auraient eu aucun effet sur sa conclusion concernant ce facteur. Vu que la demande 990
est fondée sur I’emploi projeté de la marque et que Tokai n’a produit aucune preuve établissant
que la marque de commerce KING avait été employée au Canada en liaison avec des

allume-cigarettes, la COMC a conclu que ce facteur ne favorisait aucune des parties.

[101] Ma conclusion aurait peut-étre été différente — soit que ce facteur favorise Kingsford dans
une faible mesure — si des copies certifiées avaient été deposees, de sorte qu’il aurait été possible
d’accorder un poids de minimis a la date d’emploi depuis 1953, mais il n’en demeure pas moins
qu’aucune copie certifiée n’a été produite. Néanmoins, le membre de la COMC a tenu compte de

cette preuve et a conclu que, méme si Kingsford avait fourni des copies certifiées, cela n’aurait eu
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aucun effet sur sa conclusion. Par conséquent, j’estime que la COMC n’a pas commis d’erreur
manifeste et dominante dans les circonstances.

C) -et- d) Le genre de produits ou entreprises et la nature du
commerce

[102] La COMC a conclu qu’il était possible de concevoir que les produits viseés par la
demande 990 — les allume-cigarettes — avaient un certain « lien » avec les allume-barbecues de
Kingsford, puisque ces produits représentent tous deux un type de briquet. Méme si a cet égard, la
relation n’était pas aussi étroite qu’elle 1’était dans la décision de la COMC concernant la
demande 953 relativement aux briquets utilitaires, il n’en demeure pas moins, comme je 1’ai
mentionné plus haut, que le paragraphe 6(2) de la LMC vise la possibilité qu’il y ait probabilité de
confusion méme si les produits pertinents n’appartiennent pas a la méme catégorie générale. Par
conséquent, j’estime que I’application de la norme de I’erreur manifeste et dominante ne justifie

pas que la Cour modifie les conclusions de la COMC sur ce point.

[103] En outre, compte tenu de I’absence de restriction quant aux voies de commercialisation
applicables aux produits visés dans la demande 990 et dans les enregistrements de la marque de
commerce KINGSFORD, et en I’absence de preuve de la part de I’'une ou ’autre des parties
concernant les voies de commercialisation, la COMC n’a pas été en mesure de conclure qu’il n’y
aurait aucune possibilité de chevauchement dans leurs voies de commercialisation respectives.
Aucune nouvelle preuve n’a été produite en appel sur ce point. Dans les circonstances, j’estime

que la COMC n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante a cet égard.

e) Le degré de ressemblance
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[104] Relativement a ce facteur, la COMC est arrivée a la méme conclusion que celle qu’elle
avait tirée dans sa décision concernant la demande 953. Elle a conclu qu’il existait un degré de
ressemblance assez élevé entre les marques de commerce des parties, soulignant : que la marque
de commerce KING était entierement englobée dans KINGSFORD; que KING figurait en
premiére position dominante dans les marques des parties; et qu’il existait entre elles des
ressemblances sur les plans de la présentation, de la prononciation et des idées qu’elles suggerent.
Pour les raisons susmentionnées, je ne puis pour les mémes raisons conclure que la COMC a

commis une erreur dans son appréciation de ce facteur dans les circonstances.

f) L’évaluation globale quant & la probabilité de confusion

[105] A mon avis, 1’évaluation cumulative des facteurs susmentionnés faite par la COMC, dans
le contexte des circonstances pertinentes de 1’espéce, permet de conclure que la probabilité de
confusion entre les marques de commerce KING et KINGSFORD est égale a la possibilité qu’il
n’y ait aucune confusion entre elles. Cette conclusion signifie que ce point ne saurait favoriser
Tokai, vu qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer selon la prépondérance des
probabilités qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion. Vu que le lien entre les produits n’était
pas aussi étroit dans cette affaire — bien qu’un certain lien soit tout de méme présent —, vu I’absence
de preuve concernant les voies de commercialisation applicables — bien que ni la demande 990 ni
les enregistrements de la marque de commerce KINGSFORD ne comprenaient de restrictions
quant aux voies de commercialisation — et vu le degré de ressemblance assez élevé entre les
marques, je ne puis relever une quelconque erreur manifeste et dominante dans I’évaluation

globale de la probabilité de confusion par la COMC.
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IV.  CONCLUSION

[106] S’agissant de la premiere question en litige, vu ma conclusion selon laquelle la preuve
additionnelle présentée en appel par les parties est soit inadmissible soit dépourvue de pertinence,
et vu que je suis d’avis qu’aucune question de droit isolable n’est en cause, la norme de controle
applicable en ’espéce est celle de I’erreur manifeste et dominante, conformément a la norme

d’appel énoncée dans 1’arrét Housen.

[107] Ni Tokai ni Kingsford ne m’ont convaincue que la COMC a commis des erreurs manifestes
et dominantes dans ses évaluations des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC dans les
décisions qu’elle a rendues concernant les demandes 953 et 990. Par conséquent, j’estime qu’il n’y

a pas lieu de modifier ces conclusions et que les appels de Tokai doivent étre rejetés.

[108] Compte tenu des observations au sujet des dépens présentées par les parties lors de
I’audition des présents appels, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens a
Kingsford sous la forme d’une somme globale s’élevant a 5000 $, y compris les débours, les

honoraires et les taxes.
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JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-17-19

LA COUR:

1. REJETTE les appels des décisions du registraire dans la présente affaire, rendues sous
les références 2018 COMC 126 et 2018 COMC 127, que la demanderesse a interjetes
en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce;

2. ADJUGE a la défenderesse les dépens, dont la somme est fixée a 5000 $, y compris

les débours, honoraires et taxes, qui doivent étre payés par la demanderesse.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois
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Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ¢ T-13 - version en vigueur entre 2018-12-30 et
2019-06-16

Définitions

distinctive Relativement a une marque de
commerce, celle qui distingue véritablement
les produits ou services en liaison avec
lesquels elle est employée par son
propriétaire, des produits ou services d’autres
propriétaires, ou qui est adaptée a les
distinguer ainsi. (distinctive)

Definitions

distinctive, in relation to a trade-mark, means
a trade-mark that actually distinguishes the
goods or services in association with which it
Is used by its owner from the goods or
services of others or is adapted so to
distinguish them; (distinctive)

Quand une marque ou un nom crée de la
confusion

6 (1) Pour I’application de la présente loi, une
marque de commerce ou un nom commercial
crée de la confusion avec une autre marque de
commerce ou un autre nom commercial si
I’emploi de la marque de commerce ou du
nom commercial en premier lieu mentionnés
cause de la confusion avec la marque de
commerce ou le nom commercial en dernier
lieu mentionnés, de la maniére et dans les
circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) L’emploi d’une marque de commerce crée
de la confusion avec une autre marque de
commerce lorsque 1’emploi des deux marques
de commerce dans la méme région serait
susceptible de faire conclure que les produits
liés a ces marques de commerce sont
fabriqués, vendus, donnés a bail ou loués, ou
que les services liés a ces marques sont loués
ou exécutés, par la méme personne, que ces
produits ou ces services soient ou non de la
méme catégorie générale.

Eléments d’appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce
ou des noms commerciaux créent de la

When mark or name confusing

6 (1) For the purposes of this Act, a
trade-mark or trade-name is confusing with
another trade-mark or trade-name if the use of
the first mentioned trade-mark or trade-name
would cause confusion with the last
mentioned trade-mark or trade-name in the
manner and circumstances described in this
section.

Idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion
with another trade-mark if the use of both
trade-marks in the same area would be likely
to lead to the inference that the goods or
services associated with those trade-marks are
manufactured, sold, leased, hired or
performed by the same person, whether or not
the goods or services are of the same general
class.

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or
trade-names are confusing, the court or the




confusion, le tribunal ou le registraire, selon
le cas, tient compte de toutes les circonstances
de I’espece, y compris :

a) le caractere distinctif inhérent des
marques de commerce ou noms
commerciaux, et la mesure dans
laquelle ils sont devenus connus;

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

c) le genre de produits, services ou
entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les
marques de commerce ou les noms
commerciaux, notamment dans la
présentation ou le son, ou dans les idées
qu’ils sugggrent.
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Registrar, as the case may be, shall have
regard to all the surrounding circumstances
including

(a) the inherent distinctiveness of the
trademarks or trade names and the
extent to which they have become
known;

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

(c) the nature of the goods, services or
business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between
the trademarks or trade names,
including in appearance or sound or in
the ideas suggested by them.

Margue de commerce enregistrable

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

d) elle crée de la confusion avec une
marque de commerce déposée;

When trademark registrable

12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is
registrable if it is not

(d) confusing with a registered
trademark;

Enregistrement des marques employées ou
révélées au Canada

16 (1) Tout requérant qui a produit une
demande selon I’article 30 en vue de
I’enregistrement d’une marque de commerce
qui est enregistrable et que le requerant ou
son prédécesseur en titre a employée ou fait
connaitre au Canada en liaison avec des
produits ou services, a droit, sous réserve de
I’article 38, d’en obtenir 1’enregistrement a
I’égard de ces produits ou services, a moins
que, a la date ou le requérant ou son
prédécesseur en titre I’a en premier lieu ainsi

Registration of marks used or made known
in Canada

16 (1) Any applicant who has filed an
application in accordance with section 30 for
registration of a trade-mark that is registrable
and that he or his predecessor in title has used
in Canada or made known in Canada in
association with goods or services is entitled,
subject to section 38, to secure its registration
in respect of those goods or services, unless at
the date on which he or his predecessor in title
first so used it or made it known it was
confusing with




employée ou révélée, elle n’ait créé de la
confusion :

a) soit avec une marque de commerce
antérieurement employée ou révélée au
Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce a
I’égard de laquelle une demande
d’enregistrement avait été antérieurement
produite au Canada par une autre
personne;

C) soit avec un nom commercial qui avait
été antérieurement employé au Canada par
une autre personne.

Marques projetées

(3) Tout requérant qui a produit une demande
selon I’article 30 en vue de I’enregistrement
d’une marque de commerce projetée et
enregistrable, a droit, sous réserve des articles
38 et 40, d’en obtenir 1’enregistrement a
I’égard des produits ou services spécifiés dans
la demande, a moins que, a la date de
production de la demande, elle n’ait créé de la
confusion :

a) soit avec une marque de commerce
antérieurement employée ou révélée au
Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce a
I’égard de laquelle une demande
d’enregistrement a été antérieurement
produite au Canada par une autre
personne;

C) soit avec un nom commercial
antérieurement employé au Canada par
une autre personne.
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(a) a trade-mark that had been previously
used in Canada or made known in Canada
by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an
application for registration had been
previously filed in Canada by any other
person; or

(c) a trade-name that had been previously
used in Canada by any other person.

Proposed marks

(3) Any applicant who has filed an application
in accordance with section 30 for registration
of a proposed trade-mark that is registrable is
entitled, subject to sections 38 and 40, to
secure its registration in respect of the goods
or services specified in the application, unless
at the date of filing of the application it was
confusing with

(a) a trade-mark that had been previously
used in Canada or made known in Canada
by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an
application for registration had been
previously filed in Canada by any other
person; or

(c) a trade-name that had been previously
used in Canada by any other person.

Contenu d’une demande

30 Quiconque sollicite I’enregistrement d’une
marque de commerce produit au bureau du
registraire une demande renfermant :

Contents of application

30 An applicant for the registration of a
trade-mark shall file with the Registrar an
application containing




b) dans le cas d’une marque de commerce
qui a été employée au Canada, la date a
compter de laquelle le requéerant ou ses
prédécesseurs en titre désignés, le cas
échéant, ont ainsi employé la marque de
commerce en liaison avec chacune des
catégories génerales de produits ou
services decrites dans la demande;

i) une déclaration portant que le requérant
est convaincu qu’il a droit d’employer la
marque de commerce au Canada en liaison
avec les produits ou services décrits dans
la demande.
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(b) in the case of a trade-mark that has
been used in Canada, the date from which
the applicant or his named predecessors in
title, if any, have so used the trade-mark in
association with each of the general
classes of goods or services described in
the application;

(i) a statement that the applicant is
satisfied that he is entitled to use the
trade-mark in Canada in association with
the goods or services described in the
application.

Demandes rejetées

37 (1) Le registraire rejette une demande
d’enregistrement d’une marque de commerce
s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux
exigences de I’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas
enregistrable;

c) le requérant n’est pas la personne qui
a droit a I’enregistrement de la marque
de commerce parce que cette marque
crée de la confusion avec une autre
marque de commerce en vue de
I’enregistrement de laquelle une
demande est pendante.

Lorsque le registraire n’est pas ainsi

convaincu, il fait annoncer la demande de la

maniére prescrite.

When applications to be refused

37 (1) The Registrar shall refuse an
application for the registration of a trade-mark
if he is satisfied that

(a) the application does not conform to
the requirements of section 30,

(b) the trade-mark is not registrable, or

(c) the applicant is not the person
entitled to registration of the trade-mark
because it is confusing with another
trade-mark for the registration of which
an application is pending,

and where the Registrar is not so satisfied, he
shall cause the application to be advertised in
the manner prescribed.

Déclaration d’opposition

38 (1) Toute personne peut, dans le délai de
deux mois a compter de I’annonce de la
demande, et sur paiement du droit prescrit,
produire au bureau du registraire une
déclaration d’opposition.

Motifs

Statement of opposition

38 (1) Within two months after the
advertisement of an application for the
registration of a trade-mark, any person may,
on payment of the prescribed fee, file a
statement of opposition with the Registrar.

Grounds




(2) Cette opposition peut étre fondée sur 1’un
des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux
exigences de ’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas
enregistrable;

C) le requérant n’est pas la personne
ayant droit a ’enregistrement;

d) la marque de commerce n’est pas
distinctive.

Décision

(8) Aprés avoir examiné la preuve et les
observations des parties, le registraire
repousse la demande ou rejette 1I’opposition et

notifie aux parties sa décision ainsi que ses
motifs.
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(2) A statement of opposition may be based
on any of the following grounds:

(a) that the application does not
conform to the requirements of section
30;

(b) that the trade-mark is not
registrable;

(c) that the applicant is not the person
entitled to registration of the
trade-mark; or

(d) that the trade-mark is not distinctive.

Decision

(8) After considering the evidence and
representations of the opponent and the
applicant, the Registrar shall refuse the
application or reject the opposition and notify
the parties of the decision and the reasons for
the decision.

Appel

56 (1) Appel de toute décision rendue par le
registraire, sous le régime de la présente loi,
peut étre interjeté a la Cour fédérale dans les
deux mois qui suivent la date ou le registraire
a expédié 1’avis de la décision ou dans tel
délai supplémentaire accordé par le tribunal,
soit avant, soit apres 1’expiration des deux
mois.

Preuve additionnelle

(5) Lors de I’appel, il peut étre apporté une
preuve en plus de celle qui a été fournie
devant le registraire, et le tribunal peut
exercer toute discrétion dont le registraire est
investi.

Appeal

56 (1) An appeal lies to 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
expiration of the two months.

Additional evidence

(5) On an appeal under subsection (1),
evidence in addition to that adduced before
the Registrar may be adduced and the Federal
Court may exercise any discretion vested in
the Registrar.
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