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LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1] Dans le contexte de I’ appel sous-jacent interjeté al’ encontre d’ une décision rendue par le
registraire des marques de commerce, |’ intimée demande I’ autorisation de modifier sa

déclaration d’ opposition en vue d gjouter I article 22 de la Loi sur les margues de commerce
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comme motif d’ opposition et de déposer I’ affidavit de Michael S. Mulvey al’ appui de ce

nouveau motif.

[2] Lesfaitsqui ont donnélieu al’ appel sous-jacent sont les suivants.

[3] Sun World International, Inc. (Sun World) a déposé une demande d’ enregistrement de la
margue de commerce BLACK DIAMOND en rapport avec des fruits et deslégumes frais. Cette
désignation fut ultérieurement abrégée a « prunes ». Lamarque a é&té annoncée aux fins d’ opposition
dansle Journal des marques de commerce et elle afait I’ objet d' une opposition de la part de
I’intimée Parmalat Dairy and Bakery Inc. (Parmalat) dans une déclaration d’ opposition datée du

9 janvier 2002.

[4] Parmalat a eu gain de cause quant a son opposition. La demande d’ enregistrement de
Sun World a été rejetée au motif que I’ appelante n’a pas établi qu’ elle utilisait lamarque ala
date pertinente et elle n’a pas non plus démontré qu’il N’y aurait aucune probabilité raisonnable
de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de laLoi sur les marques de commerce, entre la
marque se rapportant a des prunes, telle que mentionnée dans la demande d’ enregistrement, et la
marque de I’ intimée, laguelle se rapporte a du fromage. L’ appel sous-jacent est interjeté a

I’ encontre de cette décision du registraire.

[5] L article 56 de laLoi sur les marques de commerce régit les appels interjetés ala Cour

fédérale al’ encontre des décisions rendues par |e registraire des marques de commerce. Comme
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jelexpliqueral davantage plusloin, le paragraphe 56(5) delaLoi sur les marques de commerce
prévoit que, lors de I’ appel, une preuve additionnelle peut étre apportée. Ce paragraphe est ainsi
libellé:

56. (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
Regidtrar.

56. (5) Lorsdel’appd, il peut ére apporté une
preuve en plus de celle qui a éte fournie devant
leregidtraire, et le tribunal peut exercer toute
discrétion dont le registraire est investi.

[6] Sun World a déposé une preuve additionnelle dans le cadre du présent appel par voie de

trois affidavits, et ce, en rapport avec I’emploi et la confusion.

[7] Parmalat affirme qu’ elle a décidé de déposer la présente demande ala suite de la décision
gu’ a rendue la Cour supréme du Canada dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot
Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824 (Veuve Clicquot), quelques mois apres que le registraire eut rendu sa
décision. Parmalat explique que la Cour supréme a apporté des précisions quant au droit
pertinent et a apporté des éclaircissements en ce qui a trait a la diminution de la valeur de
I’ achalandage attaché & une marque de commerce prévue au paragraphe 22(1) de la Loi sur les
marques de commerce. Cet arrét est particulierement pertinent aux faits de la présente cause, de
telle sorte que Parmalat dispose maintenant d un fondement plus solide pour faire valoir un
nouveau motif d’ opposition al’ enregistrement de la marque de commerce de |’ appelante et pour

défendre la décision du registraire.

[8] L’ intimée demande donc d’ étre autorisee a modifier sa déclaration d’ opposition en vue

d’ gjouter un nouveau motif d’ opposition, et ce, en vertu du paragraphe 22(1) et de |’ alinéa 30i)
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delaLoi sur les margues de commerce. Dans le nouveau motif d’ opposition, il est allégué que,
en vertu de I’alinéa 38(2)a) et de |’ article 30 de la Loi sur les marques de commerce, la demande
d’ enregistrement ne répond pas aux exigences de I’ alinéa 30i) car, aladate du dépbt de la
demande, |" appelante ne pouvait pas étre convaincue qu’ €lle avait droit d’ employer la marque de
commerce en rapport avec les marchandises décrites dans sa demande parce qu’ un tel emploi
serait illégal car il serait susceptible d entrainer la diminution de lavaleur de I’ achalandage
attaché ala marque de commerce, et ce, en contravention du paragraphe 22(1) delaLoi sur les

marques de commer ce.

L es oppositions présentées par Sun World al’égard delarequéte

[9] L es oppositions présentées par Sun World al’ égard de la requéte comportent deux volets.
Sun World prétend dabord que, dans un appel interjeté a I’encontre d'une décision du
registraire, la Cour n'a pas compétence pour autoriser une modification d’une déclaration
d’ opposition, laguelle, affime-t-elle, est un acte introductif d'instance dans une procédure
d’ opposition. Le deuxieme motif d’ opposition est que I’ article 22 de la Loi ne constitue pas I’un

des motifs d’ opposition prévus au paragraphe 38(2) delaLoi.

Lanaturedel’appel prévu al’article 56

[10] L’article 56 ne constitue pas la voie d’ appel habituelle; en effet, I’ appel interjeté en vertu
de cette disposition n’ est pas obligatoirement instruit en fonction du seul dossier dont dispose le

décideur. Comme je I’a déja affirmé, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de |’ article 56,
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des preuves additionnelles peuvent étre apportées au dossier soumis au registraire. C'est le casen

I’ espéce.

[11] Comme une preuve additionnelle peut avoir une incidence importante sur les conclusions
de fait du registraire, le juge de la Cour fédérale saisi de |'appel a le droit de substituer son
pouvoir d appréciation a celui du registraire, si le registraire a commis une erreur. L’ appel

S apparente a une nouvelle audition.

[12] Le jugeBinnie, au paragraphe35 de Mattel U.SA. Inc. c. 3894207 Canada Inc.
[2006] CSC 22, décrit comme suit la nature de |’ exercice susmentionné :

[...] Lorsgu'un nouvel éément de preuve est admis, il peut, selon sa

nature, apporter un éclairage tout a fait nouveau sur le dossier dont

était saise la Commission et amener aing le juge des requétes a

instruire I'affaire comme sil sagissait d'une nouvelle audition fondée

sur ce dossier dargi plutét que comme un simple appd [...]
[13] Sun World prétend que bien que les parties puissent présenter des preuves additionnelles,
elles ne peuvent pas introduire de nouvelles questions, encore moins, comme le propose

Parmalat dans la présente requéte, introduire un nouveau motif et déposer une nouvelle preuve

quant ala nouvelle question.

[14] En effet, la jurisprudence de la Cour penche tout-a-fait dans ce sens. En dépit du fait
gu’ une nouvelle preuve peut étre produite et que I’ appel N’ est pas instruit en fonction du dossier
dont disposait le registraire, la nouvelle preuve ne peut porter que sur les questions soulevées

devant le registraire. De plus, les questions soulevées dans le cadre de I’ appel sont définies par
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celles qui ont été soulevées devant le registraire et y demeurent limitées. Voir McDonald’s Corp.
c. Coffee Hut Sores Ltd., (1994) 55 C.P.R. (3d) 463, page469 (C.F. 1° inst.)
(McDonald' s Corp.); Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. et al. (1984), 1 C.P.R.
(3d) 191, pages 193 et 194 (C.F. 1° inst.) (Carling Breweries); Pernod Richard c. Molson
Breweries, 1992 CarswellNat 1025 (C.F. 1®inst.) (Pernod); Bénédictine Digtillerie de la
Liqueur de I’ Ancienne Annaye de Fecamp c. John Labatt Ltée (1990), 28 C.P.R. (3d) 487
(C.F. 1"inst.) (Bénédictine); S. C. Johnson & Son Inc. c. Esprit de Corp. (1986), 13 C.P.R. (3d)

235 (C.F.1%inst.) (S C. Johnson).

[15]  Autrement dit, sauf |’exception suivante, la Cour peut examiner de nouvelles preuves
mais pas de nouvelles questions. L’ exception est que de nouveaux motifs sur une pure question
de droit peuvent étre ajoutés, mais uniquement en rapport avec une preuve dé§a soumise au
registraire. Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 258,

paragraphes 7 et 8 (C.F. 1 inst.) (Labatt).

[16] Selon Parmalat, lajurisprudence susmentionnée ne s appligue pas en |’ espece car les
parties opposantes dans ces causes n’ ont jamais entrepris, en appel, la démarche formelle visant a
étre autorisées amodifier leur déclaration d’ opposition. Les parties opposantes ont plutot tenté

d’ gjouter un nouveau motif d’ opposition aleur avis d’' appel (voir Carling Breweries, page 194)
ou aleur réponse al’avis d’ appel (voir Pernod, paragraphe 40), ou elles ont tout simplement

soulevé le nouvel argument de vive voix al’ audience, et ce, au détriment de la partie opposante.
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[17] La démarche formelle visant a déposer une requéte en modification d une déclaration
d’opposition repose sur une différence importante par rapport aux causes citées. Parmalat
renvoie ala décision rendue par la Cour d’ appel fédérale dans Canadian Council of Professional
Engineers c. Lubrication Engineers Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 327 (C.A.F.) (CCPE) a I’ appui
de la proposition que de nouveaux motifs d’ opposition soulevés en appel en vertu de I’ article 56
delalLoi peuvent étre accueillis si 1a partie opposante modifie sa déclaration d' opposition et que

cette modification n’ occasionne aucun préjudice.

[18] Dans la cause CCPE, I'intimée en appel a présenté une requéte en vertu de I’ancien
article 1102 des Regles de la Cour fédérale (la disposition qui a précédé |’ article 351 des Regles
des Cours fédérales) afin qu’on |’ autorise a présenter une preuve additionnelle dans le cadre de
I"appel. De plus, I’intimée a sollicité une ordonnance en vertu de I’ ancien article 1104 des Regles
de la Cour fédérale en vue d’ obtenir I’ autorisation de modifier sa déclaration d’ opposition pour y
gjouter un motif supplémentaire d' opposition a I’ enregistrement de la marque de commerce de
I"appelante. En rgjetant la requéte visant la production d’une nouvelle preuve, la Cour d appel
fédérale a appliqué un critere qui, selon Parmalat, est conforme au critére prévu a I’article 75
actuel des Regles des Cours fédérales, a savoir, une modification sera autorisée, sauf si elle cause

un préudice qui ne peut pas étre indemnisé par |’ adjudication des dépens.
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Compétencedela Cour d’autoriser une modification d’une déclar ation d’ opposition

[19] Parmalat prétend que sa demande N’ est rien d’ autre qu’ une requéte en modification
présentée en vertu de I’ article 75 des Regles des Cours fédérales et que la Cour a compétence
pour |” accorder et elle souligne qu’ aucun préudice ne sera causé si ladéclaration d’ opposition
est modifiée car les deux parties seront capables de produire une preuve quant au nouveau motif
et de contre-interroger a son sujet. Je souligne que, a cet égard, les dispositions des articles 75 et
54 des Régles des Cours fédérales sont, en fait, les seuls motifs énumérés al’ appui de la présente

requéte.

[20]  Une deuxiéme source de compétence est également proposée par Parmalat. Elle est
fondée sur son interprétation d’ une conjugaison de I’ article 40 du Réglement sur les marques de
commerce (1996) (DORS/96-195), et du paragraphe 56 (5) delaLoi. L’ article 40 du Reglement

sur les margues de commerce est ainsi libellé :

40. No amendment to a statement of 40. Lamodification d'une déclaration
opposition or counter statement shall be d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est

allowed except with leave of the Registrar and ~ admise quavec la permission du registraire aLix
on such terms as the Registrar determinesto be  conditions quil estimeindiquees.

appropriate.

[21] S ja bien compris, I’argument, est que, étant donné que I'appel est une audience
de novo, la disposition du paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce qui autorise
la production d’ une preuve additionnelle dans le cadre d un appel ala Cour fédérale et autorise la

Cour fédérale a exercer les pouvoirs discrétionnaires conférés au registraire doit étre interprétée
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comme s appliquant également a la compétence du registraire d’ autoriser une modification d’ une
déclaration d opposition conformément a I'article40 du Reglement sur les marques de
commerce. La Cour fédérale est donc autorisée a exercer la discrétion par laquelle le registraire

est autorisé a modifier la déclaration d’ opposition.

[22] Jexaminerai tout d'abord la question de la compétence de la Cour d autoriser une
modification d’une déclaration d’ opposition en vertu du paragraphe 75(1) des Régles des Cours
fédérales. Cette disposition prévoit que la Cour peut atout moment, autoriser une partie amodifier

« un document », aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

[23] Selon Parmalat, la déclaration d’ opposition fait partie de ces documents. Elle fait partie
du dossier d’ opposition dont, en I’ espece, Sun World, a demandé la transmission ala Cour
fédérale en vertu du paragraphe 60(1) de laLoi sur les marques de commerce, et elle est donc un

« document » au sens de |’ article 75 des Regles des Cours fédérales.

[24]  Jene puisconvenir que c'est lal’ effet qu’il faut donner alatransmission d’ un document
ala Cour en vertu du paragraphe 60(1), lequel est reproduit ci-dessous et lequel prévoit un
mécanisme semblable a celui mentionné aux articles 317 et 318 des Regles des Cours fédérales
guant alatransmission d’ une copie certifiée d’ un dossier du tribunal ala Cour pour lesfinsd un

contrélejudiciaire :

60. (1) Sousréservedu paregraphe (2), ~ 60. (1) Subject to subsection (2), when any
lorsqu’ un appel ou unedemande aété présent€a  gppeal or application has been made to the
la Cour fédérale en vertu del’ une des Federal Court under any of the provisions of
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dispositions de la présenteloi, le registraire this Act, the Reqistrar shall, at the request of
transmet a ce tribunal, alarequéte de toute any of the parties to the proceedings and on the
partie a ces procédures et sur paiement du droit  payment of the prescribed fee, transmit to the
prescrit, tous les documents verses aux archives  Court all documents on file in the Registrar’s
de son bureau quant aux questions en jeu dans office relating to the mattersin question in

ces procédures ou des copies de ces documents  those proceedings, or copies of those

par lui certifies. documents certified by the Reqgistrar.

(...) (emphasis added)

[25] Lesdeux ensembles de dispositions sont libellés en des termes semblables et ont trait ala
« transmission » de ce qui constitue essentiellement le dossier soumis au décideur dont la
décision fait I’ objet d’un appel ou d un contrdle judiciaire. Les documents, y comprisla
déclaration d’ opposition, transmis en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi, ne sont pas, selon moi,
des « documents » au sens de |’ article 75 des Régles. |Is ont été déposés au bureau du registraire

et font partie du dossier de la procédure d’ opposition.

[26] |l ressort clairement d’ une lecture objective des articles 71 & 79 que, un « document » au
sens de I'article 75 des Régles des Cours fédérales est une plaidoirie, un document introductif
d’instance ou un document qui doit étre produit en vertu des Régles des Cours fédérales, dans
une instance tenue devant la Cour fédérale. 1l ne comprend pas la déclaration d’ opposition,
lequel est un document introductif d’instance qui doit étre déposé et, en effet, ne peut étre déposé
guau Bureau des marques de commerce pour les fins d'une procédure d opposition.
Par conséquent, la Cour fédérale, selon moi, n'a pas compétence, en vertu de I'article 75 des

Regles des Cours fédérales, pour autoriser une modification d’une déclaration d’ opposition, un
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document qui N’ est pas déposé ala Cour et qui fait partie du dossier sur lequel la décision faisant

I’ objet du présent appel est fondée.

[27] Ladécision rendue par la Cour d appel fédérale dans Halford c. Seed Hawk Inc.

[2005] A.C.F. n° 26 porte directement sur cette question. Dans cette cause, dans le cadre d’ une
requéte interlocutoire présentée au cours d’ un appel interjeté devant la Cour, lajuge Sharlow a
rejeté une requéte en modification d'une plaidoirie alasuite d’ un jugement et elle adéclaré ce

qui suit au paragraphe 10 de sadécision :

[...] 10 A monavis, I'article 75 des Régles ne donne pas ala

Cour le pouvoir d’ accueillir, avant qu'il ne soit disposé d’un

appd interjeté contre un jugement de la Cour fédérale, une

requéte en autorisation de modification des actes de procédure

d apreslesquels aééingtruit le proces|...]
[28] En effet, on ne ma mentionné aucune décision dans laquelle une déclaration
d opposition a été modifiée dans le cadre d’ un appel interjeté a la Cour. La cause CCPE n’'est
d’aucune utilité car, dans cette cause, la requéte a été rejetée sans que la Cour ne traite de la

question de la modification d’'une déclaration d' opposition ou ne se penche sur la question de la

compétence de la Cour a cet égard en appel.

[29] Parmaat n’a également renvoyé a aucune décision a |’ appui de la thése qu’une nouvelle
question qui n’a pas été soulevée devant le registraire, et qui ne découle pas de la preuve soumise
au registraire, peut étre gjoutée en appel ala Cour. La raison étant que |’ gjout d’une nouvelle

preuve et le caractere de novo de I’audience qui suivra, ne signifient pas, comme Parmalat le
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donne a attendre, que I'appel est une affaire complétement différente. 1l s agit toujours d’un

appel. McDonald's Corp., précitée, au paragraphe 469.

[30] L’exercice de discrétion de novo prévu au paragraphe 56(5) n'est pas accordé a tous
égards. Il est fondé sur la capacité des parties a produire une nouvelle preuve. Le juge MacNair
dans Borden, précitée, a souligné ce qui suit alapage 50 :

[...] A mon sens, la disposition permettant la présentation d'une
preuve additionnelle lors d'un appel serait dénuée de sens s la Cour
ne pouvait rendre une décision au sujet des questions soumises au
registraire en prenant en considération les circonstances de I'affaire et
alalumiére de cette preuve additionnelle. 1l est clair quela Cour ale
droit de substituer sa conclusion a celle du registraire lorsqu'elle est
convaincue que ce dernier [TRADUCTION] sest trompé. Dans une
certaine mesure, I'appel ressemble a une audition de novo, mais avec
la réserve suivante: bien que le droit de la Cour dentendre de
nouvelles preuves ne soit pas restreint, a mon avis, ces nouvelles
preuves doivent se rapporter aux seuls faits qui sont pertinents aux
guestions mémes soumises au registraire | ... ]

[31] Compte tenu de la jurisprudence et du libellé clair de I'article 40 du Réglement sur les
marques de commerce et du paragraphe 56(5) de la Loi, absolument rien ne permet de conclure
qgue le pouvoir de la Cour de substituer sa discrétion a celle du registraire en vertu du
paragraphe 56(5) peut étre étendu de maniére a englober la discrétion, conférée exclusivement au
registraire, d'autoriser la modification dune déclaration d opposition. La demande de
modification de la déclaration d’ opposition, selon moi, devait étre présentée au registraire, lequel

se serait prononcé quant aelle.
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[32] Comme les présentes conclusions sont déterminantes quant a I'issue de la présente
requéte, je n'ai pas a examiner s I’alinéa 22i) constitue un motif d’ opposition pertinent en vertu
du paragraphe 38(2) de la Loi. Une ordonnance sera rendue en conséquence.

« Roza Aronovitch »
Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a
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