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En présence demonsieur le juge L emieux

ENTRE :
MATOL BIOTECH LABORATORIESLTD.

demanderesse

JURAK HOLDINGSLTD.
défender esse

MOTIFSDU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Dans le cadre d’ une demande présentée le 5 février 1999 al’ Office de la propriété

intellectuelle du Canada (I’ OPIC), Matol Biotech Laboratories Ltd. (Matol) atenté d’ enregistrer
KARL JURAK (lamarque) en liaison avec des produits renfermant des minéraux et des vitamines
destinés a un usage thérapeutique (les marchandises) comme marque de commerce en vertu de la
Loi sur lesmarques de commerce (laLoi). Satentative a été contestée avec succes par Jurak
Holdings Ltd. (Holdings), principalement au motif que lamarque était non enregistrable en
application del’ainéa12(1)a) delaLoi et qu’ dle n’ &ait pas devenue distinctive comme I’ exige le

paragraphe 12(2) delaLoi. L’dinéa12(1)a) et le paragraphe 12(2) se lisent comme suit :



12. (1) Sousréservedel’ article 13, une
margue de commerce est enregistrabl e sauf
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12. (1) Subject to section 13, atrade-mark
isregistrableif it is not

dans!’un ou I’ autre des cas suivants :

a) dle est congtituée d un mot n’ étant
principalement que le nom ou le nom de
famille d’un particulier vivant ou qui est
décédé dans | es trente années précédentes;

[..]

(2) Une marque de commerce qui ' est pas
enregistrable en raison del’dinéa(1)a)

ou b) peut étre enregistrée s dle aété
employée au Canada par le requérant ou
son prédécesseur en titre de facon a étre
devenue distinctive aladate de la
production d’ une demande

d’ enregistrement |a concernant.

[Non souligné dans |’ original .]

(a) aword that is primarily merely the
name or the surname of an individual who
isliving or has died within the preceding

thirty years,

(2) A trade-mark that is not registrable by
reason of paragraph (1)(a) or (b) is
registrableif it has been so used in Canada
by the applicant or his predecessor in title
as to have become digtinctive at the date of
filing an application for its registration.
[Emphasismine.]

[2] En vertu del’article 56 delaLoi, Matol ainterjeté appel de ladécision rendue

le 14 septembre 2007 par Jean Carriére, membre de la Commission des oppositions des marques de

commerce (laCommission). Matol s est prévalue du paragraphe 56(5) delaLoi et adéposé en

I’ espece trois ééments de preuve dont ne disposait pas la Commission. Holdings n’ a déposeé aucun

élément de preuve supplémentaire ou nouveau.

[3] Le présent appel souléve deux questions en litige. Premiérement, la Commission

at-elle commis une erreur en concluant que Holdings s était déchargée de son fardeau de

présentation initial avant que le fardeau de présentation soit transféré a Matol ? Deuxiemement, vu la

preuve supplémentaire dont je dispose, lamarque, qui, selon Matol, aurait été employée pour la

premiére fois|e 31 octobre 1994 en liaison avec les marchandises, éait-elle devenue distinctive

d unetelle facon que Matol peut se prévaloir de |’ exception prévue au paragraphe 12(2) delalLoi?
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[4] Matol et Holdings conviennent pour |’ essentiel que lajurisprudence concernant le critére
applicable al’interprétation de I’ alinéa 12(2)a) delaLoi est fixée. Ce critére, énoncé par la
jurisprudence (Canada (Registraire des Marqgues de Commerce c. Coles Book SoresLtd.),
[1974] R.C.S. 438; Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983),
73 C.P.R. (2d) 23, et Sandard Oil Company c. Registrar of Trade Marks, [1968] 2 R.C.E. 523), est
lesuivant :

1) lapremiere condition, et la plusimportante, est de savoir s lamarque est le nom
ou le nom de famille d’ un particulier vivant ou décédé depuis pey;

2) dans !’ affirmative, |e registraire doit alors décider s, dans |’ esprit du
consommateur canadien moyen, lamarque « N’ est principaement gue » le nom
ou le nom de famille d' un particulier plutét qu’ autre chose.

[Non souligné dans |’ original .]

[5] Les parties ne contestent pas que le premier volet du critére a été établi par lapreuve,

c' est-a-dire que lamarque est le nom d’ un particulier décédé en 1993.

[6] L es parties conviennent également de la norme de contréle applicable aladécision dela
Commission. Lanorme a éé établie par lejuge Binnie dans |’ arrét Mattel, Inc. c. 3894207 Canada

Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, aux paragraphes 40 et 41, lesquels se lisent comme suit :

40 Compte tenu, en particulier, de |’ expertise de la Commission et du réle

d « appréciation » que lui impose I’ art. 6 delaLoai, je suisd avis que, malgré I’ octroi
d’'un droit d’ appel absolu, lanorme de contréle applicable est celle du caractere
raisonnable. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission ne commande
pas la grande retenue dont il faut faire preuve, par exemple, al’ égard de I’ exercice
ministériel d’un pouvoir discrétionnaire, auquel s applique habituellement lanorme
du caractére manifestement déraisonnable (p. ex. SC.F.P. c. Ontario (Ministre du
Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, par. 157), maisla Commission n’ est
pas tenue non plus de satisfaire alanorme de la décision correcte, commes elle
tranchait une question de droit de portée générale qui peut étre isolée (Chieu c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de I’ lmmigration), [2002] 1 R.C.S. 84,
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2002 CSC 3, par. 26). Comme I’aexpliqué le juge lacobucci dans Ryan, par. 46, la
norme intermédiaire (celle du caractére raisonnable) signifie qu’ « [u]ne cour sera
souvent obligée d’ accepter qu’ une décision est raisonnable méme s'il est peu
probable gu’ élle aurait fait |le méme raisonnement ou tiré laméme conclusion quele
tribunal. » Laquestion est de savoir s la décision de laCommission est étayée par
des motifs qui peuvent résister « aun examen assez pousse » et s ellen’ est pas

« manifestement erronée » : Southam, par. 56 et 60

41 L’analyse qui précéde quant alanorme de contréle applicable est conforme a
lajurisprudence établie par la Cour d' appel fédérale : voir en particulier Molson c.
Labatt, lejuge Rothstein, par. 51; Novopharm, lejuge Strayer, par. 4; United Sates
Polo Assn. ¢. Polo Ralph Lauren Corp., [2000] A.C.F. n° 1472 (QL), le

juge Malone, par. 13, et lejuge Isaac, par. 37; Chrigtian Dior, SA. ¢. Dion Neckwear
Ltd., [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29, lejuge Décary, par. 8, et Purafil, Inc. c.
Purafil Canada Ltd., [2004] A.C.F. n° 628 (QL), 2004 CF 522, lejuge

suppléant MacKay, par. 5.

[Non souligné dans|’ original .]

[7] Dans|’ arrét Mattel, le juge Binnie a mentionné, avec approbation, le paragraphe 51 des
motifs de |’ arrét Molson Breweries c. John Labatt, [2000] 3 C.F. 145 (Mol son-Labatt), rendus par le
juge Rothstein, dorsjuge ala Cour d’ appel fédérae, qui portait essentiellement sur I”incidence

gu’ une preuve supplémentaire déposée dans |e cadre d’ un appel pourrait avoir sur lanorme de

contrble:

51 Je pense que |'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges c.

S. Regis et McDonald c. Slcorp est conforme ala conception moderne de la
norme de contréle. Méme sil y a, danslaLoi sur les marques de commerce, une
disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel ala Cour fédérale,
les connai ssances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire
I'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de I'expertise du registraire, et en
|'absence de preuve supplémentaire devant |a Section de premiére instance, je
considéere que les décisions du registraire qui relévent de son champ d'expertise,
gu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de |'exercice
de son pouvoir discrétionnaire, devraient étre révisées suivant lanorme de la
décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsgu'une preuve additionnelle est
déposée devant |a Section de premiére instance et que cette preuve aurait pu avoir
un effet sur les conclusions du registraire ou sur |'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, le juge doit en venir a ses propres conclusions en ce qui concerne
I'exactitude de la décision du registraire. [ ...]

[Non soulignédans |’ original.]
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[8] Selon mon interprétation des deux arréts précités, lanorme de contrdle a éé fixée (voir
Dunsmuir ¢. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 62). Lanorme de controle est la
raisonnabilité. La Cour d’ appel fédérale a confirmeé que la norme de contréle était laraisonnabilité
dans |’ arrét Scott Paper Limited ¢. Smart & Biggar et al., 65 C.P.R. (4™) 303, paragraphe 11 (Scott

Paper), prononce apres que I’ arrét Dunsmuir a été rendul.

[9] Dans!’arrét Dunsmuir, les juges Bastarache et Lebel ont fourni des conseils pour cerner ce

gu’ est une décision raisonnable :

47 Lanorme déférente du caractére raisonnable procede du principe al’ origine
des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux
tribunaux administratifs n’ appellent pas une seule solution précise, mais peuvent
plutot donner lieu a un certain nombre de conclusionsraisonnables. 1l est loisible au
tribunal administratif d’ opter pour I’ une ou I’ autre des différentes solutions
rationnelles acceptables. Lacour derévision se demande deslorss ladécision et sa
justification possedent les attributs de laraisonnabilité. Le caractére raisonnable
tient principalement alajustification de ladécision, alatransparence et a
I"intelligibilité du processus décisionndl, ains qu’a I’ appartenance de ladécision
aux issues possibles acceptables pouvant sejustifier au regard desfaits et du droit.

[..]

49 Ladéférenceinhérente alanorme delaraisonnabilitéimplique donc quela
cour de révision tienne ddment compte des conclusions du décideur. Comme
I’explique Mullan, le principe de la déférence [TRADUCTION] « reconnéit que
dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement a

I application de régimes administratifs souvent complexes possedent ou acquiérent
une grande connai ssance ou sensibilité al’ égard desimpératifs et des subtilités des
régimes |égidatifsen cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review
— The Struggle for Complexity?» (2004), 17 C.J.AL.P. 59, p. 93. Ladéférence
commande en somme |e respect de lavolonté du | égidateur de s en remettre, pour
certaines choses, a des décideurs administratifs, de méme que des raisonnements et
des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier,
ains que de ladifférence entre les fonctions d’ une cour de justice et celles d’un
organisme administratif dans le systéme constitutionnel canadien

[..]
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53 En présence d’ une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou a

lapalitique, laretenue s impose habituellement d’ emblée (Canada (Procureur

général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, p. 599-600; Dr Q, par. 29; Suresh,

par. 29-30). Nous sommes d’ avis que la méme norme de contrdle doit S appliquer

lorsque le droit et lesfaits S entrelacent et ne peuvent aisément étre dissociés
[10] Lesarrétsprécités sont égaement clairs en ce qui concerne les affaires qui portent sur des
guestions de fait : sur ces questions, la Commission adroit a une grande déférence, commel’a
édicté le Parlement al’ dinéa 18.1(4)d) delaLoi sur les Cours fédérales, qui dispose qu’ une
décision peut ére infirmée s la Commission « arendu une décision ou une ordonnance fondée sur
une conclusion defait erronée, tirée de fagon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des

éléments dont [dll€] dispose » (voir également Mugesera ¢. Canada (Ministre de la Citoyenneté et

del’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, paragraphes 37 et 38).

L e contexte factuel

[11] Aprésavoir présenté sademande d enregistrement de lamarque le 5 février 1999, Matol a
fait I’ objet d’ un rapport d’ objection dans lequel une examinatrice a soulevé un certain nombre de
guestions, notamment la question de savoir s lamarque pouvait effectivement étre enregistrée
comptetenu del’ainéa 12(2)a) delaLoi. En réponse a cette question, Matol a dépose |’ affidavit,

daté du 16 mars 2001, de M. Robert Bolduc, cofondateur et président de Matol, ains que les pieces

RB-1, RB-2 et RB-3, danslequel M. Bolduc affirmait pouvoir se prévaloir de |’ exception prévue au

paragraphe 12(2) delaLoi.

[12] Robert Bolduc aexpliqué ce qui suit dans son affidavit :

[TRADUCTION]
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1) Lademanderesse, constituée en société en mars 1986, est unefiliale de Matol Botanique
International Ltée (Botanique); elle détient tous les enregistrements de marque de
commerce canadienne que possede Botanique, qui produit et commercialise les

marchandises au Canada;

2) Leprincipal produit commercialisé par Botanique est un supplément minéral sous forme
liquide vendu au Canada sous la marque de commerce MATOL. Ce supplément minéral

a été découvert par M. Karl Jurak;

3) Depuisle 31 octobre 1994, e supplément minéral et d’ autres produits a base d’ herbes
médicinales sont commercialisés au Canada sous la marque de commerce MATOL

associé alamarque de commerce KARL JURAK;

4) Les produits de Botanigque ne sont pas commercialisés dans les magasins de vente au
détail au Canada; ils sont plutot vendus directement aux consommateurs canadiens par

des vendeurs indépendants de Matol.

[13] Le6juin 2001, I'examinatrice aretiré son objection fondée sur I’ alinéa 12(1)a) delaLoi,
apparemment sur le fondement d’ un nouvel énonceé de pratique de I’ OPIC, et ce, sansfournir plus

de dé&tails.
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[14] Avant et aprésle dépbt de lademande d enregistrement de la marque, les parties en |’ espéce
(Matol atitre de requérante et Holdings atitre d’ opposante) ont pris part a des oppositions connexes

dont avait &é sais I’OPIC :

» Le5décembre 1997, Matol a présenté une demande d’ enregistrement de la marque de
commerce KARL JURAK 1904-1993 et dessin y afférent; le dessin représentait un
portrait de M. Jurak. Lademande d’ enregistrement a été accueillie par M. Carriere

le 14 décembre 2007;

o Leb5février 1999, Matol aprésenté une demande d’ enregistrement de lamarque de
commerce KARL JURAK 1904-1993, demande accueillie par M. Carriére

le 14 décembre 2007;

» Le 23 décembre 1998, Matol a présenté une demande d’ enregistrement de la marque de
commerce projetée JURAK en liaison avec un certain nombre de marchandises et de
sarvicestrés divers. Lademande a été accuelllie le 3 mars 2006 par un autre membre de

la Commission.

[15] Le3octobre 2001, Holdings a déposé une déclaration d’ opposition al’ égard de lademande

d enregistrement de la marque de commerce KARL JURAK présentée par Matol. Anthony Carl
Jurak adéposé un affidavit en appui al’ opposition, et il aété contre-interrogé. 1l est le président de
Holdings depuis qu’ elle a été constituée en société le 1% janvier 1998, et il est le président et le
directeur général de Jurak Corporation World Wide Inc. depuis sa constitution en société en

novembre 1997, dont Holdings est |’ actionnaire mgjoritaire. 1l est lefils de Karl Jurak. Il aéél’un
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des cofondateurs de Botanique et le premier président de lasociété de 1984 a 1991, dorsqu’il est
devenu coprésident aux cotés de Robert Bolduc et de Sam Kaenuik. I a quitté Botanique in 1997.
Hol dings commercialise ses marchandises au Canada et aux Etats-Unis sous la marque de
commerce JURAK CLASSIC. L’ une de ces marchandises est une préparation d’ un tonique
alimentaire général qui avait é&é élaborée al’ origine par son pére. Holdings afait vaoir quatre

motifs d’ opposition :

» Lademande ne satisfait pasal’ exigence del’dinéa 30i) delaLoi parce que « la
[demanderesse] ne pouvait étre convaincue qu’ elle avait [le] droit d employer lamarque
du fait qu' elle savait que Karl Jurak n’est principal ement que le nom d'un particulier
célebre qui est décédé dans les trente années précedentes ». Holdings allegue de la

marque N’ est pas enregistrable et qu’ elle ne peut servir de marque de commerce;

» Lademande ne respecte pas |e paragraphe 30b) de laLoi éant donné que Matol n'a pas
employé lamarque au Canada en liaison avec les marchandises depuis

le 31 octobre 1994;

e Lamarque n’est pas enregistrable vu I’ alinéa 12(1)a) delaLoi pour les mémes raisons
que celles mentionnées dans le motif d’ opposition fondé sur I’ dinéa 30i) delalLoi, et
Holdings gjoute que, « [€]n outre, méme s |es bottins tél éphoniques canadiens comptent
vraisemblablement moins de 25 inscriptions au hom de Karl Jurak, la preuve établira que

cenom est celui d' un particulier célebre. » L’ avocat de Holdings gjoute que I’ énonce de
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pratique daté du 16 ao(t 2000 n’est d’ aucun secours pour lademande de Matol, énoncé

« sur leque I’ examinatrice semble s étre appuyée relativement ace point »;

» Lamarque n’est pas distinctive parce qu’ elle ne permet pas de distinguer les
marchandises de la demanderesse des marchandises ou des services offerts par d’ autres
étant donné que lamarque est principalement le nom d’ un particulier célébre. L’ avocat a
gjouté que [TRADUCTION] « la preuve déposée par la demanderesse pour | application du
paragraphe 12(2) delaLoi n’éablit pas|’emploi du nom Karl Jurak en tant que marque
de commerce et ne permet pas de conclure que lamarque était devenue distinctive au jour

du dépdt de lademande ».

[16] Le2 avril 2002, Matol a déposé une contre-déclaration al’ opposition, dans laquelle elle

rejetait de fagon générale lavaidité des motifsinvoqués par Holdings.

[17] Le 1% mai 2002, Holdings a déposé une déclaration d' opposition modifiée dans laquelle elle

aenlevé les mentions concernant |’ énonce de pratique et |a preuve déposée par Matol pour

I’ application du paragraphe 12(2) delaLoi.

[18] Le4 novembre 2002, Holdings a dépose la preuve relative al’ opposition, ¢’ est-a-dire les

affidavits et les pieces d' Anthony Carl Jurak, d’ Arlene E. Siderius et de Glenn A. Berg.

[19] Le29avril 2004, Matol a déposé sa preuve en appui alademande d enregistrement, a

savoir |’ affidavit de Robert Bolduc, daté du 29 avril 2004, et I’ affidavit de Jennifer Petras.
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[20] Le18juillet 2005, Matol a déposé son plaidoyer écrit. Elley soulignait que I’ application de

I’ainéa12(1)a) delaLoi constituait le motif d’ opposition principal de Holdings, a savoir quela
marque était un mot qui N’ était principalement que le nom ou le nom de famille d' un particulier
décédé dans les trente années précédentes. Matol a écrit ce qui suit au sujet de I’ argument de
Holdings [TRADUCTION] : « [€]tant donné que Jurak est un nom de famille trésrare, il ne peut pas
étre considéré comme "n’ &ant principalement qu[’]" un nom de famille a moins qu’ un particulier
donné qui porte ce nom de famille soit "bien connu” ou célebre. Par conséquent, ' est ce que

[Holdingg] allégue. »

[21] Matol aégaement aléguéqu'il y avait un certain nombre de raisons expliquant que
[TRADUCTION] « Karl Jurak n’est pas un particulier célébre dans|’ esprit des Canadiens moyens »,
dont lefait que [TRADUCTION] « lavaste mgjorité des consommateurs canadiens ne connaissent pas
Karl Jurak et ses diverses réalisations parce que ses produits ne sont vendus que par des vendeurs
indépendants. Il N’y apas de publicité destinée au public en général dans le but de vendre ces
produits. » Matol aterminé son plaidoyer sur ce point en affirmant que, [TRADUCTION] « en fait, rien
n' éablit que Karl Jurak ait retenu quelque attention que ce soit au Canada » et que la marque et

enregistrable au regard de I’ article 12(1)a) de laLoi. En ce qui concerne le caractere distinctif,

Matol aallégué que [TRADUCTION] « C’est en fait le méme motif que celui soulevé quant a
I’adinéa 12(1)a), nous présentons donc le méme argument que celui présenté ci-dessus ». Matol a
soutenu que Holding avait un fardeau de présentation initial, a savoir que Holdings devait éablir
certainsfaitsal’ appui de son allégation selon laquelle la marque de commerce n’ était pas

enregistrable, et qu’ elle ne s était pas déchargée de son fardeau faute de preuve.
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[22] Holdings adéposeé saréponse ecrite le 18 novembre 2005. Quant ala question relative a

I’dinéa12(1)a), Holdings s est fondée sur I’ énonceé de pratique de I’ OPIC daté du 16 aolt 2002.
Selon I'interprétation de I’ énoncé de pratique faite par Holdings, lamarque n’ était pas enregistrable.
Holdings allégue que I’ énoncé de pratique dispose en partie que |’ examinateur ne peut soulever une
objection a une demande sur le fondement de I’ alinéa 12(1)a) que s |’ on trouve au moins 25
occurrences du nom dans les annuaires tél éphoniques canadiens. Holdings a écrit :

[TRADUCTION] « Nous admettons que, en |’ espéce, aucune preuve n' a éé déposée pour éablir la

I’ existence d' au moins 25 occurrences du nom KARL JURAK dans les annuaires tél éphoniques

canadiens. » Holdings a cependant souligné que I’ énoncé de pratique mentionnait que

« [l]orsgu’ une recherche révéle que la marque est constituée du nom ou du nom de famille d'un

particulier cé ébre, une objection pourrait &re soulevée méme sil y amoins de 25 occurrences

[...] » Holdings a par la suite soutenu que la preuve établissait que KARL JURAK était le nom

d'un particulier célébre.

Ladécision delaCommission

[23]  Pour les besoins du présent appd, je vais limiter mon examen deladécision dela
Commission a son analyse du fardeau initia de présentation de Holdings au regard de
I’adinéa 12(1)a) d’ une preuve que lamarque N’ est pas enregistrable —parce qu’ elle « N’ est

principalement que le nom d’ un particulier qui est décédé dans les trente derniéres années » — et

gue, au regard du paragraphe 12(2), lamarque n’ aurait pas acquis un caractére digtinctif. Holdings

n'apas présenté d’ appel incident concernant les deux autres motifs d’ opposition qu’ €lle avait
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soulevés dans sa déclaration d’ opposition, a savoir le non-respect par Matol des alinéas 30i) et 30b)

delaLoi, motifs que laCommission avait estimé ne pas avoir &té éablis par Holdings.

[24]

[29]

En ce qui concerne le fardeau, la Commission a affirmeé ce qui suit :

Lefardeau de persuasion incombe alarequérante, qui doit établir que sa demande
satisfait aux dispositions de laLoi, mais|’ opposante doit S acquitter du fardeau de
présentation initial en produisant suffisamment d’ ééments de preuve recevables

dont on puisse raisonnablement conclure al’ existence des faits alégués al’ appui de

chaque motif d opposition. Une fois que I’ opposante s est acquittée du fardeau de
présentation initial, lareguérante doit toujours établir, selon la prépondérance dela
preuve, gue les motifs d’ opposition particuliers ne devraient pas empécher

I’ enregistrement de la marque [Voir Joseph E. Seagram & SonsLtd. et al. c.
Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; John Labatt Ltd.
¢. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R. (3d) 293, et Wrangler Apparel Corp. c. The
Timberland Company, [2005] C.F. 722].

[Non souligné dans|’ original ]

En ce qui concerne les dates pertinentes quant al’ anayse de I’ enregistrabilité de la marque

au regard del’article 12(1)a) delaLoi, la Commission aaffirmé ce qui suit :

[26]

- L’enregigtrabilité de lamarque en vertu del’alinéa 12(1)a) delaLoi : la
date de production de la demande également; [Voir Calvin Klein
Trademark Trust c. Wertex Hosiery Inc. (2005), 41 C.P.R. (4™) 552].

Quant au caractére distinctif, la Commission a conclu ce qui suit :

- Lecaractere distinctif de lamarque : ladate de production de la déclaration
d opposition est généralement acceptée comme |a date pertinente
(le 3 octobre 2001). [Voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25
C.P.R. (2d) 126, alapage 130 (C.A.F.), et Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Sargate
Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF. 1%inst)]
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a) Laquestion relative al’alinéa 12(1)a)

[27] LaCommission acommenceé son analyse en affirmant qu’ elle alait mettre I’ accent sur la
question de savoir s lamarque, KARL JURAK, était un mot « n’éant principaement que » le nom
ou le nom de famille d’ un particulier décédé dans les 30 derniéres années, parce que lamgeure

partie de la preuve dont elle disposait concernait cette question.

[28] Sur lefondement de lapreuve, laCommission aconclu qu'il nefaisait aucun doute qu’ un
particulier du nom de KARL JURAK était décédé en 1993. Elle a ensuite mentionné I’ énonce de
pratique, publié par le registraire le 16 aolt 2000, qui fournissait quelques lignes directrices
concernant I’ application de I’ alinéa 12(1)a), lesquelles, ason avis, neliaient pas le registraire a

I étape de ladécision sur I’ opposition, contrairement al’ é&ape de I’ examen.

[29] LaCommission apar lasuite énoncé le critére éabli par lajurisprudence concernant
I’ application de’dinéa12(1)a) delaLai, critere quej’ai cité au paragraphe 4 des présents motifs et
gue je reproduisici par souci de commodité :
1) la premiére condition, et la plus importante, est de savoir s la marque est le nom
ou le nom de famille d’ un particulier vivant ou décédé depuis peu;
2) dans [I’affirmative, le registraire doit alors décider s, dans |'esprit du

consommateur canadien moyen, la marque « n’est principalement que» le nom
ou le nom de famille d’ un particulier plutét qu’ autre chose.

[30) LaCommissionaconclu, commejel’a dé§amentionné, que le premier volet du critére avait

étérempli et que, par conséquent, la question dont elle était saisie était de savoir « s le

consommateur moyen considérerait lamarque KARL JURAK comme "n'’ éant principalement que”

le nom d’un particulier ou comme quelque chose d' autre ». [Non souligné dans I’ original .]
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[31] LaCommission amentionné que Holdings avait déposé nombre d’ € éments de preuve pour
établir que KARL JURAK était un particulier célébre étant donné que la Commission avait
déterminé qu’il y avait moins de 25 occurrences du nom Jurak dans les annuaires tél éphoniques
canadiens et que, dans les circonstances, |’ argument de Holdings pouvait étre décrit comme étant le
suivant : s lamarque porte le nom d’ un particulier célébre, le Canadien moyen considérerait
automatiqguement la margque comme « n’ &ant principa ement que » le nom ou le nom de famille

d' un particulier.

[32] Aprésavoir résumé lapreuve dont elle disposait, la Commission a conclu ce qui suit :

Sans vouloir manguer de respect au défunt Karl Jurak, je n’ estime pas que la preuve
exposee ci-dessus est suffisante pour permettre de conclure qu'il était une personne
célebre, connue du consommateur canadien moyen. | est peut-étre connu a Tulsa
(Oklahoma) ou méme a San Antonio (Texas), eu égard aux centres que la Fondation
aouverts dans ces villes, mais aucun é ément de preuve ne me permet de conclure
que sa réputation aux Etats-Unis est d' une telle portée qu’ elle a atteint le Canada.
Son tonique aimentaire général apu étre populaire dans les années 1950, maisrien
n’ éablit que cette popularité se soit maintenue passé les dates pertinentes atel point
que des Canadiens exposés au nom Karl Jurak associeraient immédiatement le
défunt Karl Jurak au tonique visé. Les chiffres de ventes au Canada qui ont été
fournis n’ ont pas ampleur telle gu’ on puisse en déduire une association dans I’ esprit
des consommateurs canadiens entre cette marque de commerce et e défunt

Karl Jurak.

[Non souligné dans |’ original .]

[33] M. Carriére apar lasuite gouté en conclusion :

Ayant conclu que lapreuve N’ arrive pas a établir que la marque est reconnue au
Canada comme étant le nom d’ une personne célebre, je ne pense pas que cette
conclusion invalide le critére applicable dans le cas ou I’ dlinéa 12(1)a) est soulevé
comme motif d’ opposition. En fait, I’ainéa 12(1)a) delaLoi N’ exige pas que le
particulier soit célébre pour que s applique I’ interdiction. Etablir gu’ un nom apparait
au moins 25 fois dans | es bottins tél éphoniques canadiens donne seulement une
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indication que ce nom pourrait &tre compris par e consommateur canadien moyen
comme le nom d’un particulier. L’ absence d’ un tel éément de preuve n’ est pas
fatale aune opposition fondée sur I’ alinéa 12(1)a). En I’ espece, rien n’ établit que
JURAK ait un autre sens.

Il incombe donc alarequérante d établir |’ enregistrabilité de la marque malgré
I'interdiction prévue al’ainéa 12(1)a). Aucun éément de preuve n’ éablit gue la
combinaison du prénom KARL avec le nom de famille JURAK aurait dans |’ esprit
du consommateur canadien moyen des marchandises un sens autre que le suivant :
les marchandises proviennent d’ un particulier gui se nomme Karl Jurak.

Etant donné que |la preuve établit que Karl Jurak était un particulier décédé dansles
trente années précédentes et que |la marque serait comprise dans I’ esprit du
consommateur canadien moyen comme « N’ étant principalement gu[’] » un nom, je
conclus que lamarque n’ est pas enregistrable au motif de I’ interdiction prévue a
I’ainéa12(1)a) delaloi.

[Non souligné dans|’ original .]

b) Laquestion relative au paragraphe 12(2) et |’ autre conclusion concernant |e caractére distinctif

[34] D’unepart, ledossier révele que Holdings a présenté un motif d’ opposition selon lequel la
marque N’ était pas distinctive parce qu' elle n’ est pas apte a distinguer les marchandises de Matol de
celles offertes par d’ autres étant donné qu’ elle est principalement le nom d un particulier célebre.

D’ autre part, Matol a affirmeé pouvoir se prévaloir de |’ exception prévue au paragraphe 12(2), lequel
primesur I’alinéa 12(1)a) g, aladate de lademande (le 5 février 1999), lamarque faisant |’ objet de
lademande d' enregistrement « [avait] été employée au Canada|...] de fagcon a étre devenue
digtinctive ». Deux questions différentes découlent donc de la question relative au caractere

distinctif.

[35] Danssadécision, laCommission n'aexaminé que la question du caractere distinctif
soulevée en tant que motif d’ opposition par Holdings. Elle n’a pas examiné I’ allégation de Matol
quant au paragraphe 12(2) parce que la preuve déposée par Matol devant I’ examinatrice, a savoir

I affidavit de Robert Bolduc daté du 16 mars 2001, ne faisait pas partie du dossier d’ opposition, et la
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Commission adonc conclu que la preuve de Matol ne portait pas sur laquestion de savoir S la
marque avait acquis un caractere distinctif aladate pertinente au regard du paragraphe 12(2) dela

Loi.

[36] LescommentairesdelaCommission n’ont porté que sur la question du caractére distinctif
qui avait été soulevée par Holdings et, dans le cadre de |’ examen de cette question, laCommission a
tenu compte de I’ affidavit de Robert Bolduc daté du 24 avril 2004. La Commission aaffirmé quele
fardeau de persuasion incombait a Matol qui devait « éablir que sa marque est apte a distinguer ou
distingue effectivement ses marchandises des marchandises|...] del’ opposante dans |’ ensemble du

Canada », et elle aconclu que « [I]e dossier ne renferme aucun € ément de preuve a ce sujet ».

[37] LaCommission aconclu ce qui suit concernant I’ affidavit de M. Bolduc daté

du 24 avril 2004:

M. Bolduc déclare dans son affidavit que la marque a été employée comme marque
associée alamargue de commerce MATOL. La preuve exposée ci-dessus n’ arrive
pas a établir I’emploi dela marque au Canada avant |a date pertinente, en
I”occurrence le 3 octobre 2001, d'une maniere telle qu'’ elle permette de distinguer les
marchandises de la requérante des marchandises et des services d’ autres personnes.
Par exemple, larequérante n’apas fourni les chiffres des ventes annuelles des
années 1994 a 2002. La seule référence a des ventes qui figure dans |’ affidavit de

M. Bolduc concerne 2003. Comme je |’ ai noté auparavant, certains des contenants
portant lamarque de commerce MATOL produits par M. Jurak et dont il alégue que
larequérante les a utilisés depuis 1994 ne portent aucune mention de lamarque. |1

est donc impossible d’ évaluer le pourcentage des ventes des marchandises en 2003
associées alamarque par rapport a celui de la seule marque de commerce MATOL,
en dépit de la pertinence de cet & ément de preuve. [Non souligné dans |’ original ]

[38] LaCommission asouligné que « [Matol] ne s est pas appuyée sur les dispositions du

paragraphe 12(2) delaLoi dans sa contre-déclaration ou dans son plaidoyer écrit », et elle aaffirmé,
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commejel’a d§amentionné, que « [l]es déments de preuve produits par [Matol] al’ éape de

I’ examen pour invoquer le recours au paragraphe 12(2) de laLoi nefont pas partie du dossier

d  opposition », citant la décision Brasserie Molson ¢. Canada (Registraire des marques de
commerce) (1992), 41 C.P.R. (3d) 234, et exprimant |’ avis que « [I]a preuve de [Matol] ne touche

pas la question du caractére distinctif qu’ aurait acquis lamarque ala date pertinente ».

[39] M. Carriere aconclu sur laquestion du critere distinctif de lafagon suivante :

Comme lamarque n' est principalement que le nom d'un particulier décédé dans les
trente années précédentes et en |’ absence d’ ééments de preuve qui attesteraient que
lamarque a acquis un caractere digtinctif ala date pertinente, je conclus quela
marque ne pouvait servir adistinguer les marchandises de la requérante des
marchandises et services d' autres personnes. Le quatriéme motif d’ opposition et
donc accueilli.

Anayse

a) Lanorme de controle

[40] Lanorme de contrdle adéa été examinée dans les présents motifs. Lanorme de controle est

laraisonnabilité.

b) Lanouvelle preuve déposee en |’ espece

[41] Commel autorise le paragraphe 56(5) de laLoi, Matol a déposé |es pieces qui suivent,
lesquelles étaient jointes al’ affidavit de Robert Bolduc daté du 7 novembre 2007, piéces dont ne

disposait paslaCommission :
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1) L’ affidavit de Robert Bolduc daté du 16 mars 2001, qu'il avait déposé le méme jour
devant I’ examinatrice Héléne Gaudreau dans le but de se prévaloir de I’ exception prévue

au paragraphe 12(2) delaLoi;

2) Lesréaultats d’ une recherche faite sur le site Internet Canada 411 qui montrent qu’il n'y a

que 22 occurrences du nom JURAK dans |les annuaires tél éphoniques canadiens;

3) Une copie d un rapport d une recherche faite sur le site Internet Google qui révéle que le
nom JURAK signifie en anglais, selon Wikipedia, [TRADUCTION] « une shisha,

également connue sous le nom de hooka, de pipe aeau ou de narguilé, a savoir une

pipe ».

¢) Lajurisprudence applicable

1) Laquestion de la non-enregistrabilité sur le fondement de |’ alinéa 12(1)a)

[42] LaCommission s est judicieusement fondée sur lesjugements qui suivent, lesguels sont des
arréts de principe sur la question de la non-enregistrabilité des marques de commerce sur le
fondement deI’dinéa 12(1)a), a savoir au motif que lamarque de commerce « n’ édit]
principalement que le nom ou le nom de famille d' un particulier » (en anglais: «[...] isprimarily

merely the name or surname of an individua [...] »:

» Canada (Registraire des Marques de Commerce) c. Coles Book Stores Limited,

[1974] R.C.S. 438 (Coales), rendu par la Cour supréme du Canada;
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« Sandard Oil Co. c. Registrar of Trade Marks, [1968] 2 R.C.E. 523 (Standard Oil),

rendue par la Cour de |’ Echiquier du Canada;

* Gerhard Horn Investments Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce),

[1983] 2 C.F. 878 (Gerhard Horn).

[43] Danslecadredel’ anayse delaprésente affaire, j’ gjoute alaliste deux décisions rendues
par le juge Cattanach : Galanos c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982),
69 C.P.R. (2d) 144 (Galanos), et Elder’ s Beverages (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de

commerce, [1979] 2 C.F. 735 (Elder’s).

[44] Dansl arrét Coles, lacontestation portait sur un mot que I’ on peut facilement deviner étre
un nom de famille (Coles) et sur le sens du mot « cole » tiré d’ un dictionnaire, sens estimé rare et
suranné. Le juge Judson, au nom de la Cour supréme du Canada, a souligné que I’dinéa 12(1)a) de
laLoi avait été gjouté par le Parlement en 1952; les termes de cet alinéa avaient été empruntés a une
loi édictée aux Etats-Unisen 1946. || a affirmé ce qui suit : « il est essentiel que tout examen de
I’ enregistrabilité d’ un mot soit fondé sur le nouveau texte [ui-méme », et agouté :
Il s agit de termes d' usage courant. Le mot n’ a-t-il comme sens principal (premier)
(primordial) (premier en importance) que (smplement) (rien de plus) la désignation
d un nom de famille?
[45] Lejuge Judson, qui apris pour guide une décision rendue aux Etats-Unis, a affirmé qu'il

fallait tenter de trouver la caractéristique (principale) dominante de la marque de commerce et que,
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s la caractéristique dominante était un nom de famille, lamarque de commerce ne pouvait pas étre

enregistrée, parce qu’ dle n’ éait principalement qu’ un nom de famille.

[46] Appliquant lecritére relatif alaréaction du grand public enversle mot faisant I’ objet dela
demande d’ enregistrement, critére qu'il affirmait avoir tiré de la décision Sandard Oil rendue par le

président Jackett, le juge Judson a conclu comme suit :

En I’ espéce, lapreuve éablit clairement que « Coles » est un nom de famille bien
connu du grand public au Canada. D’ autre part, les sens attribués par les
dictionnaires au mot « cole » et, au pluriel a « coles », par le Oxford English
Dictionary particuliérement, sont en grande partie surannés. Le client qui veut un
chou ne demande pas un « cole ». Jecroisqu’il Ny aquel’ expression « coleslaw »
(sdlade de choux) qui soit d’ usage courant. De la preuve relative aux définitions
données par les dictionnaires du mot « cole » je déduis que ¢ est [a un terme dont

I’ usage est rare, sinon suranné, qui serait peu connu du grand public au Canada. Je
ne suis pas d’ accord avec le savant juge de la Cour de |’ Echiquier lorsqu’il conclut
gue la principal e caractéristique du mot « Coles», ¢’ est qu'il est alafoisun nom de
famille et un mot anglais figurant dansles dictionnaires. En |’ espéce, je puis
uniguement conclure gu’ au Canada une personne d’ intelligence moyenne ayant fait
des éudes normales en anglais ou en francais réagirait immeédiatement alamarque
de commerce « Coles » en pensant aun nom de famille et ne saurait probablement
pas que ce terme figure dans les dictionnaires.

[Non souligné dans |’ original .]

[47] Dansladécison Sandard Qil, la contestation portait sur le mot faisant I’ objet dela
demande d enregistrement, soit un sigle, FIOR, qui ne se trouve pas les dictionnaires parce qu'’il est
formé des premieres lettres des mots fluid iron ore reduction [réduction de minerai de fer en lit
fluidisg], et sur I'inusuel nom de famille FIOR que possede quelques rares particuliers (un a

Montréal, neuf & Toronto, troisa L os Angeles, deux a San Francisco et un en Indiana).

[48] Lejuge Jackett, en tant que président dela Cour del’ Echiquier, aprés avoir noté qu’ en ce

qui concerne les marques de commerce [TRADUCTION] « il existe au moinstrois catégories de
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"mots’, ¢’ est-a-dire, les noms communs, les noms propres et les mots inventés », aaffirmé qu'il
était convaincu que la preuve dont il disposait établissait que [TRADUCTION] « le mot FIOR était le
nom de famille de particuliers vivants », et que, a-t-il gouté, [TRADUCTION] « laquestion qu'il faut
ensuite trancher est de savoir s FIOR "n’ est principalement qu[’un]" tel mot ». Le président Jackett
aconclu qu'il avait été établi, sur le fondement d’ un affidavit déposé devant la Cour de I’ Echiquier,
gu'il s agissait d’ un mot inventé par la société qui voulait I'employer en tant que marque de
commerce. || aestimé que [TRADUCTION] « il S ensuit que FIOR n’est pas "que” le nom de famille

d'un particulier vivant parce qu'il existe[...] comme mot inventé[...] en tant que marque de

commerce ». || apar lasuite écrit ce qui suit :
[TRADUCTION]

La prochaine éape en ce qui concerne la question de |’ application de I’ alinéa 12(1)a)
au mot « FIOR » est de savoir si « FIOR » est « principalement » e nom de famille
d un particulier vivant. (Noter que dans la version anglaise « principalement » a été
rendu par « primarily ».) En d’ autres mots, |a caractéristique premiéere, dominante ou
principale de « FIOR » est-elle d’ é&re un nom de famille ou est-€elle principa ement
ou également un mot inventé pour étre employé en tant que marque de commerce?

Le président Jackett apar la suite énonce le critére applicable :
[TRADUCTION]

Laquestion de savoir quelle réaction I’ une ou |’ autre de ces catégories de particuliers
[les particuliers possedant e nom de famille FIOR et le conseillé en marque de
commerce de Standard Oil qui a crééle mot] pourraient avoir ne constitue pas, a
mon avis, le critére del’dinéa 12(1)a). Le critere doit étrele suivant : del’ avisde
I’'intimé ou de la Cour, selon |e cas, comment réagirait |e grand public au Canada
lorsgu’il prendrait connaissance de ce mot. Je conclus gu’il serait tout aussi probable,
sinon davantage probable, qu’ une personne d’ intelligence et d’ instruction moyennes
ayant fait des éudes en anglais ou en francais qui prendrait connaissance de ce mot
pense qu'il S agit d’ une margue de produit ou de commerce d’ une entreprise

guel conque plutdt que d’ un certain groupe de particuliers (¢’ est-a-dire que cette
personne pense gue ce mot est [le nom de famille d' un ou plusieursindividus). En
fait, je doute grandement gu’ une telle personne qui prendrait connai ssance de ce mot
penserait gu'il existe réellement un particulier possédant ce nom de famille.
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Par conséquent, je suis d’ avis que FIOR N’ est probablement pas un mot éant

« principalement » le nom de famille d’ un particulier, et il N’ est certainement pas un

mot « n’ éant principalement qu[’]» un nom de famille.

Lorsguej’ai tiré la conclusion concernant I’ application de I’ adinéa 12(1)a), )’ ai

probablement éé influenceé par le fait que si I’ on applique cet alinéa seulement en ce

qui concerne I’ existence d’ une définition au dictionnaire d’ une marque de commerce

projetée, celarendrait presque tous les mots inventés susceptibles d’ étre contestés

par quiconque veut s astreindre alatache de faire des recherches quant al’ utilisation

du mot en tant que nom de famille quelque part dans le monde (ou, en fait, dans un

paystel que le Canada, alors méme que les recherches soient limitées au Canada). Je

ne peux pas croire qu’on ait voulu que I’ alinéa 12(1)a) empéche toute création de

mMOtS houveaux comme margques de commerce projetées.

[Non souligné dans|’ original .]
[49] Dansladécison Gerhard Horn, I’ opposition concernait I’ enregistrement de la marque de
commerce MARIO PECCI; rien n’ &ablissait qu’ un particulier vivant portait ce nom (un nom donc
fictif ou imaginaire), maisil avait éabli qu’ au moins deux particuliers demeurant au Canada
portaient le nom de famille « Pecci ». Une autre recherche avait révélé que le nom de famille PECCI
nefigurait gqu’ une seule fois dans les annuaires tél éphoniques de New Y ork et de Paris, et qu'il y en

avait dix dans ceux de Rome et de Florence.

[50] Lejuge Cattanach aconclu quel’dinéa12(1)a) delaloi N’ empéchait pas |’ enregistrement
d un nom de personne fictif parce qu'il mettait I’ accent sur le mot déterminant « particulier » dans
le contexte d’ une personne vivante ou décédée dans les 30 dernieres années. 1l y a probléme
lorsque, [TRADUCTION] « par quelque coup du hasard, le nom fictif inventé par celui qui en

demande I'enregistrement correspond au nom d'une personne vivante ».

[51] Cen'estquaors, seonlejuge Cattanach, que le critére établi par les arréts Coles et

Sandard Oil doit étre appliqué pour déterminer S « e mot dont on veut se servir comme marque
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de commerce n'est "principalement gue" le nom ou le nom de famille d'un particulier (c'est-a-dire

une personne vivante par opposition & un personnage imaginaire) ou autre chose, comme par

exemple un mot du dictionnaire, un mot inventé ou fabriqué ou encore la margue de quelque

entreprise commerciale ». [Non souligné dans |’ original.]

[52] Dansl’affairedont il était sais, le juge Cattanach éait d’ avis que I’ examinateur, au nom du
registraire, avait fait une erreur : il n’avait pas a procéder al’ analyse de ce que le Canadien moyen
penserait du nom projeté. Leregistraire devait tout d’ abord examiner I’ é ément préal able a cette

analyse, a savoir déterminer s'il existe un particulier portant |le nom de la marque de commerce.

[53] Enfin, lejuge Cattanach a conclu que lefait de trouver une personne vivante portant le nom
de famille Pecci au Canada « [’ était] paslaquestion en litigeici », parce que lamarque de

commerce faisant |’ objet de la demande d’ enregistrement n’ &ait pas le nom de famille Pecci, mais
MARIO PECCI, et il aconclu que « [IJe nom[...] ne peut étre le nom d'un particulier sil n'existe

personne de ce nom ».

[54] Dansl affaire Elder’s, lamarque de commerce faisant |’ objet de la demande

d enregistrement était ELDER’S, et la preuve établissait tres clairement que ELDER é&ait tant le
nom de famille de particuliers qu’ un nom commun ayant plusieurs sens dans les dictionnaires. Dans
ce contexte, le juge Cattanach a appliqué le critére relatif alaréaction du Canadien moyen et a

conclu qu’ une telle personne « ne verrait pas dans le mot "ELDER" un nom de famille davantage

gu'un hOM commun, ou vice versa ». Par conséquent, la marque proj etée était enregistrable parce

gu' elle n’ &ait pas principalement le prénom ou le nom de famille d un particulier.
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[55] Dansladécision Galanosrendue en 1982 par le juge Cattanach, la marque de commerce
faisant I’ objet d’ une demande d’ enregistrement était GALANOS, soit le nom de famille du
demandeur (M. James G. Galanos). La preuve avait établi qu'il y avait trois Galanos dans |’ annuaire
téléphonique de Toronto et qu'il y en avait deux dans celui de Montréal. En ce qui concernait les
senstrouvés dansledictionnaire, il n'y en avait aucun dans les dictionnaires anglais ou francais,
mais un dictionnaire anglais-espagnol donnait une traduction de « galano » : de bon go(t ou élégant.
Les données du recensement révélaient qu’il y avait plus de 23 000 résidants du Canada dont la
langue maternelle était |’ espagnol. Le demandeur, dans |’ affaire Galanos, avait reconnu que
Galanos était le nom d'un particulier, maisil avait alégué qu’il n’éait pas principalement qu’ un

nom de famille parce qu'il était rare au Canada et que le mot avait un sens en espagnol.

[56] Lejuge Cattanach a mentionné lestrois catégories de mot distinguées par le

président Jackett dans la décision Sandard Oil (les noms communs, les noms propres et les mots
inventés) et il aaffirmé que les mots étrangers inconnus constituaient peut-&tre une autre catégorie.
Sur le fondement de la preuve dont il disposait, le juge Cattanach a conclu que Galanos était un nom
defamille, mais qu'il éait peu connu, et qu’il était dépourvu de sens en anglais ou en francais. Il a
conclu que le fait qu’ un mot soit dépourvu de sens « présente un autre aspect »; autrement dit,
parce que Galanos est un mot dépourvu de sens en anglais et en francais « il sagit donc d'un mot
forgé, fantaisiste ou inventé qu'on veut employer atitre de marque de commerce ». Il aconclu
gue c' est probablement ce qui viendrait al’ esprit d’ un Canadien moyen qui prendrait connaissance

du mot Galanos.
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[57] Jeciteladécision Mario Valentino Sp.A. c. Valint N.V. (1999), 4 C.P.R. (4™ 1, rendue plus
récemment par mon collégue le juge Campbell, qui arejeté un appd interjeté al’ égard du refus du
registraire d’ enregistrer lamarque de commerce MARIO VALENTINO, en application de
I’dinéa12(1)a) delaLoi, laguelle est le nom d’ un couturier décédé. Lejuge Campbell aappliquéle
critére adeux volets éabli par e juge Cattanach dans la décision Gerhard Horn. Dans le cadre dela
demande dont il &ait saig, leregistraire, aprés avoir conclu que Mario Vaentino était le nom d' un
particulier récemment décéde, aaffirmé ce qui suit :

Comme ces mots ne comportent pas d'autre connotation possible et qu'aucune

preuve suggérant une autre signification n'a éé faite, il sensuit quele

consommateur moyen percevrait la marque comme n'étant principalement que le

nom de famille d'un particulier vivant ou d'un particulier qui est décédé au cours

des trente derniéres années. Le fardeau de faire une démonstration autre repose
sur larequérante et elle n'a pas réussi a sen acquitter.

[58] Lejuge Campbell narelevé aucune erreur dans|’ analyse du registraire.

2) Laquedtion de savoir sl lamargue avait acquis un caractere distinctif aux termes du

paragraphe 12(2)

[59] L’arrét de principe quant au caractere distinctif est I’ arrét Molson-Labatt, précité — et dont la
demande d autorisation de pourvoi ala Cour supréme du Canada a été rejetée —, rédigé au nom dela
majorité par le juge Rothstein, alors juge ala Cour d appel fédérale. Dans cette affaire, Molson avait
présenté une demande d’ enregistrement de la marque de commerce EXPORT, qui devait étre
employée en liaison avec des boissons alcoolisées brassées, et il y éait question de I’ application du
paragraphe 12(2). Labatt avait contesté |’ enregistrement au motif que la marque n’ éait pas
distinctive et qu' elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la

nature ou de la qualité des boissons al coolisées brassées.
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[60] L’affaire Molson-Labatt nous éclaire sur un certain nombre de points relativement au
paragraphe 12(2) delaLoi : tout d' abord, la date pertinente quant ala détermination du caractére
digtinctif au regard du paragraphe 12(2) est la date de la production de la demande d’ enregistrement,

soit le 5 février 1999 en I’ espéce.

[61] Ensuite, lejuge Rothstein aexaminé lajurisprudence relative alaquestion de lanorme de
preuve applicable au regard du paragraphe 12(2), jurisprudence dans laguelle on avait souvent

mentionné qu'’il falait appliquer, dans e cadre de ce paragraphe, une « charge lourde ».

[62] Lejuge Rothstein aécrit ce qui suit au paragraphe 53 de ces motifs:

53 Bien qu'aucune décision ne suggere le contraire, je pense qu'il est salutaire
de confirmer que la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2) est la preuve
prépondérante, comme dans les autres instances civiles. Le terme « charge

lourde » parait tenir au caractere exceptionnel du paragraphe 12(2). Le paragraphe
12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité d'une marque de
commerce suivant les alinéas 12(1)a) ou b). En I'espece, Molson a admis que le
terme « EXPORT » était clairement descriptif d'une qualité de biere. Toutefois, du
fait de son emploi prolongé au Canada par Molson -- depuis 1903 --, on fait valoir
que le mot aacquis un caractere distinctif, et que sa connotation descriptive
initiale est alors devenue secondaire dans I'esprit du public par rapport au produit
brassé « EXPORT » de Molson, aun point tel que sa signification seconde
distinctive est devenue prépondérante. Le paragraphe 12(2) étant une exception a
la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, le requérant doit
soumettre une preuve qui n'est pas requise lorsqu'une margque de commerce n'est
pas un terme clairement descriptif. En I'espece, il faut prouver que I'emploi
prolongé afait gu'un mot descriptif en liaison avec la biére est devenu distinctif du
produit brassé de Molson. Si une telle preuve est soumise, elle doit étre évaluée
suivant la prépondérance des probabilités. || n'y a pas d'autre fardeau que celui de
satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2).
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[63] Lejuge Rothstein a conclu comme suit au paragraphe 54 : « En conséquence, sous le
régime du paragraphe 12(2), le requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut

enregistrer, bien gu'elle puisse étre descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive

prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services. » [Non souligné dans |’ original .]

[64] Lejuge Rothstein apar lasuite examiné ladécision de lajuge de premiére instance, qui
avait accueilli I’ appd interjeté al’ égard de la décision du registraire des marques de commerce, qui
avait estimé que lamargque de commerce ' était pas enregistrable. Une des conclusions contestées
était que MOL SON était en fait « une marque maison » et qu' EXPORT était une marque de biere
produite par Molson. Lajuge de premiére instance avait noté que toutes les étiquettes de lafamille
Molson portaient la marque maison « Molson » combinée avec des noms de marque : CANADIAN,

GOLDEN ou EXPORT.

[65] Lorsdel’ appel dont lajuge de premiére instance était saisie, Molson avait déposé des

€l éments de preuve supplémentaires ou nouveaux dont ne disposait pasle registraire; en particulier,
Molson avait déposé un état des chiffres de vente et des dépenses liées ala publicité qui avait, en
partie, amené lajuge aaccueillir I appd. Le juge Rothstein afait |a remarque suivante au

paragraphe 79 :

79 Encomparaison, dans la présente affaire, la preuve établit que le mot

« Export » n'apparaissait jamais seul sur les bouteilles et |es cartons porte-
bouteilles mais toujours en relation avec le mot « Molson » ou « Molson's ». Sur
les bouteilles, les mots « Molson » ou « Molson's » et « Export » sont de la méme
grandeur et ont la méme présentation. En conséquence, je ne vois pas comment
des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires importants prouvent que le mot
« Export » seul est distinctif de la biere Molson. Il ne fait aucun doute que le
terme « Molson Export » est distinctif mais Molson tente de séparer les deux mots
en appelant Molson une « marque maison » et « Export » une « marque de
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commerce ». Je vois mal I'importance de cette distinction. Dans toute la publicité
mise en preuve, I'effort est mis sur la présentation des mots « Molson Export » et
non pas « Export » seulement.

[66] Lejuge Rothstein aconclu comme suit au paragraphe 81 :

81 Commejel'ai dit, je conviens aisement que les mots « Molson Export » sont
distinctifs d'un produit Molson. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure
gue le terme « Export » est en [ui-méme distinctif du produit.

d) Analyse et conclusions

1) Laforce probante de la nouvelle preuve

[67] A mon avis, lapreuve supplémentaire — al’ exception d’ un éément de preuve qui sera
examiné dans |e cadre de la question relative au paragraphe 12(2) — déposee en appd par Matol ne
justifie pas une annulation des conclusions de fait tirées par le registraire et, par consequent, elle ne
permet pas d’ écarter lanorme applicable, soit 1araisonnabilité (voir les paragraphes 4 et 7 dela
décison Wrangler Apparel Corp. c. Timberland Co., 2005 CF 722 (Wrangler), rendue par ma

collégue lajuge Snider).

[68] Lerésultat derecherchesfaitessur le site Internet Canada 411 ne constitue que des gjouts au
dossier (voir Wrangler, paragraphe 7); la définition de « jurak » tirée d’ un dictionnaire persan, selon
laguelle un jurak est un houkah, N’ aurait aucune incidence sur le consommateur canadien moyen
étant donné que le mot jurak ne se trouve pas dans les dictionnaires anglais ou francais. A | appui de
son allégation selon laquelle elle a, depuis 1994, employé de fagon continue la marque KARL
JURAK, Matol adépose I’ affidavit de Robert Bolduc daté du 24 avril 2004 de méme que la piece

RB-1, asavoir des factures de Botanique envoyées a divers grossistes, et la piece RB-2, asavoir une
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photocopie d’ une bouteille de supplément minéral ou figurait la marque de commerce MATOL

sous laguelle était écrit [TRADUCTION] « formule Karl Jurak ».

[69] LaCommission éait convaincue que la preuve justifiait le rgjet de la contestation présentée
par Holdings au titre de I’ alinéa 30b). Cependant, la Commission a conclu que le témoignage de
M. Bolduc quant au caractére distinctif était insuffisant et que la preuve n’ éablissait pas que la
marque avait acquis un caractere distinct ala date pertinente. Elle a accueilli I’ opposition présentée
par Holdings parce qu’ elle a conclu que lamarque KARL JURAK ne permettait pas de distinguer

les marchandises de Matol des marchandises et services d autres personnes.

(2) Laquestion du fardeau de la preuve

[70] L’avocat de Matol alégue que Holdings ne s est pas déchargée de son fardeau de
présentation initial et que la Commission acommis une erreur en tirant la conclusion selon laquelle
Holdings s en était déchargée. Il souligne que I’ énonceé de pratique daté du 26 avril 2000 mentionne
gue, exception faite des particuliers céléores, un examinateur ne doit procéder al’ examen d' une
objection fondée sur I article 12(1)a) que s une recherche dans les annuaires tél éphoniques
canadiensrévele qu'il y aplus de 25 occurrences du nom, ce qui n’ était pas le cas du nom de famille
Jurak, et que laCommission avait conclu que, au Canada, le Dr Karl Jurak n’ était pas un particulier

célébre.

[71] L’avocat de Matol soutient que, éant donné les deux conclusions susmentionnées, Holdings
avait lefardeau initial d éablir pourquoi il viendrait al’ esprit du consommateur canadien moyen

gue Karl Jurak, nom rare et singulier, n’ était principalement que le nom d’ un particulier.
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[72] Jesuisd accord avec Matol en ce sens que Holdings avait un fardeau de présentation initial,
mais ce fardeau ne se limitait qu’ au premier volet du critére établi dans |’ arrét Gerhard Horn, a
savoir que Holdings devait établir que Karl Jurak était un particulier qui était décédé dansles 30
derniéres années. Holdings S est déchargée de son fardeau de présentation au moyen de |’ affidavit

d Anthony Carl Jurak, conclusion non contestée en I’ espece.

[73] L’avocat de Matol voudrait imposer un fardeau de présentation supplémentaire a Holdings:
Holdings devrait déposer une preuve éablissant qu'il viendrait al’ esprit du Canadien moyen que la
marque de commerce faisant I’ objet de la demande d’ enregistrement n’ est principa ement que le
nom d’ un particulier décédé dans les 30 derniéres années. Je doi s respectueusement exprimer mon
désaccord. C'est aMatol qu’il incombait de présenter une preuve qui éablissait que les mots Karl
Jurak faisant |’ objet de la demande d’ enregistrement comme marque de commerce éaient autre
chose que le nom d' un particulier décédé dans les 30 dernieres années, ce qui avait été établi par

Holdings.

[74] LaCommission aégaement tiré une conclusion en ce sens. Elle aaffirmé:

. qu'il incombait aMatol d’ établir que sa demande satisfaisait aux dispositions de

laLoi;
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. gue Holdings devait par contre S acquitter du fardeau de présentation initial en
produisant suffisamment d’ é éments de preuve recevables pouvant rai sonnablement

établir I’ existence des faits alégués al’ appui de chague moitif;

. qu’unefois que Holdings s était acquittée du fardeau de présentation initial, Matol
« d[evait] [par lasuite] établir, selon la prépondérance de la preuve, que les motifs

d opposition particuliers ne devraient pas empécher |’ enregistrement de la marque ».

[75] Encequi concerne particulierement |’ alinéa 12(1)a), la Commission a conclu comme suit :

. L’ éablissement du fait qu’ un nom apparait au moins 25 fois dans les annuaires
téléphoniques canadiens ne donne seulement qu’ une indication que ce nom pourrait
étre compris par le consommateur canadien moyen comme étant le nom d’ un

particulier;

. L’ absence d' un tel éément de preuve n’est pas fatale & une opposition fondée sur

I'dinéa12(1)a);

. L’ éablissement de |’ enregistrabilité de la marque malgré I’ interdiction prévue a

I’ainéa 12(2)a) incombait a Matol;

. Les éléments de preuve n’ éablissaient aucunement que la combinaison du prénom

KARL avec le nom de famille JURAK aurait dans|’ esprit du consommateur moyen
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des marchandises un sens autre que le suivant : les marchandises provenaient d' un
particulier qui se nommait Karl Jurak; ¢’ est-a-dire que la marque aurait été comprise

comme « N’ éant principalement que » le nom d un particulier.

[76] LaCommission amentionnétroisdécisonsal’ appui de saconclusion relative au fardeau de
présentation, lesquelles, amon avis, appuient son analyse. La principale est ladécision John Labatt
Ltd. c. Molson Co. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, rendue par le juge McNair. Dans cette affaire, le
registraire, dans e cadre d’ une opposition, avait placé le fardeau de présentation sur I’ opposante
presgue de la méme fagon que le membre Carriére I’ afait en I’ espece, a savoir que [TRADUCTION]

« danslamesure ou [I’ opposante] se fonde sur des all égations de fait pour étayer son motif

d opposition, ele alacharge de prouver ses allégations [fardeau de présentation] ».

[77] Lejuge McNair avait convenu de |’ attribution du fardeau de présentation susmentionné,

comme en témoigne le paragraphe 11 de sadécision :

Si I’on en revient précisement ala décision qui fait I’ objet de ce pourvoi, je ne peux
en conclure qu' elle est erronée. Lajurisprudence établit clairement que lorsqu’ on
invoque le non-respect du paragraphe 29b) de laLoi sur les marques de commerce,
le requérant al’ obligation |égale de prouver qu'il arespecté ce paragraphe, et

[I’ opposant] ale fardeau de produire des preuves al’ appui des allégations de
non-respect qu'il aformulées. Ce fardeau de la preuve suppose que [I’ opposant] doit
produire des € éments de preuve suffisants pour convaincre le juge des faits que les
faits allégués sont véridiques : voir Sopinka et Lederman, The Law of Evidencein
Civil Cases [Butterworths], pp. 395-401; Cross On Evidence [Butterworths], 6° éd.,
pp. 107-108; Phipson On Evidence, 13° éd., par. 44-03; McCormick On Evidence
[Hornbook Series, West Publishing Co.], 3° éd., pp. 946-948; et Thayer, Preliminary
Treatise on Evidence at the Common Law (1898), ch. 9.

[78] Lejuge McNair s est fondé sur lapremiere édition de I’ ouvrage The Law of Evidencein

Civil Cases rédigé par MM. Sopinka et Lederman. Un examen des pages citées par le juge McNair
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révéle que les auteursy ont analysé les fardeaux delapreuve et qu'il y est mentionné qu’en
définitive le fardeau de la preuve est attribué selon une prémisse fondamentale : il repose toujours

sur la personne qui alégue un fait qui ne s'impose pas comme étant une évidence.

[79] EnI espece, Matol avait le fardeau d établir que lamarque n’ &ait pas principalement que le
nom d’ un particulier, mais quelque chose d' autre. Selon la prémisse fondamental e susmentionnée,

ce fardeau de présentation reposait 1égitimement sur Matol, qui ne s en est pas déchargée.

[80] Auparagraphe5 deladécision Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. ¢. Seagram Real
Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, rendue par la Commission des oppositions des marques de
commerce, laCommission atiré sensiblement la méme conclusion que lejuge McNair au sujet du

fardeau dela preuve.

[81] Cepoint devue est partagé par les auteurs de Fox on Trade-Marks and Unfair Competition,
3% é&d., qui mentionne I’ affaire Gerhard Horn, aux pages 5-18 et 5-19:
[TRADUCTION]

Dans |e cadre d’ une opposition, |e premier volet du critére impose un fardeau de
présentation al’ opposant qui doit éablir qu'il y aun particulier ou des familles qui
portent |e nom en question, ce que les occurrences dans les annuaires tél éohoniques
de plusieurs villes avaient établi. Cependant, cette preuve ne permet pas de trancher
la question étant donné gue | e critére possede un deuxiéme volet.

[Non soulignédans |’ original ]

[82] Pour ces matifs, je conclus que la Commission n'apas commis d' erreur dans son analyse

relative au fardeau initial de présentation.
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[83] Pour déterminer s Matol, selon la prépondérance de la preuve, aétabli que lamarque de

commerce KARL JURAK avait été employée d' une telle fagon au Canada par Matol qu’ elle était

devenue distinctive en date du 5 février 1999 — date de la présentation de la demande

d enregistrement —, j’ai examiné |’ ensemble de lapreuve dont je disposais, y comprislestrois

affidavits de M. Bolduc, qui, selon le dossier, n'apasfait I’ objet d’ un contre-interrogatoire, lestrois

affidavits déposés par Holdings et le contre-interrogatoire d’ Anthony Carl Jural. Cette preuve doit

étre appréciée au regard des dispositions | égal es et réglementaires pertinentes et de la jurisprudence

applicable, notamment au regard des enseignementstirés de I’ arrét Molson-Labatt. LaLoi définit

«emploi » et « distinctive » comme suit :

2. Les définitions qui suivent s appliquent
alaprésenteloi.

[..]

« digtinctive » Relativement a une marque
de commerce, celle qui distingue
véritablement les marchandises ou services
en liaison avec lesquels elle est employée
par son propriétaire, des marchandises ou
services d autres propriétaires, ou qui est
adaptée ales distinguer aing.

«emploi » ou « usage » A I’ égard d’ une
marque de commerce, tout emploi qui,
sdlon I’ article 4, est réputé un emploi en
liaison avec des marchandises ou services.

[..]

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

2. InthisAct,

"digtinctive" , in relation to atrade-mark,
means a trade-mark that actually
distinguishesthe wares or servicesin
association with which it isused by its
owner from the wares or services of others
or is adapted so to distinguish them;

"use" , inrelation to atrade-mark, means
any usethat by section 4 is deemed to bea
use in association with wares or services,

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



propriété ou de la possession de ces
marchandises, dans la pratique normale du
commerce, €lle est apposée sur les
marchandises mémes ou sur les colis dans
lesquel s ces marchandises sont distribuées,
ou s elle est, de toute autre maniere, liée
aux marchandises atel point gqu’ avis de
liaison est aors donné ala personne a qui
la propriété ou possession est transférée.

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

I’ exécution ou I’ annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au
Canada sur des marchandises ou sur les
colisqui les contiennent est réputée, quand
ces marchandises sont exportées du
Canada, étre employée dans ce paysen
liaison avec ces marchandises.
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of the wares, in the normal course of trade,
it is marked on the wares themselves or on
the packages in which they are distributed
or it isin any other manner so associated
with the wares that notice of the
association is then given to the person to
whom the property or possessionis
transferred.

(2) A trade-mark isdeemed to beused in
association with servicesif it isused or
displayed in the performance or
advertising of those services.

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

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

[84] Pour les motifs qui suivent, je conclus que lapreuve n' établit pas que Matol aemployé la

marque KARL JURAK au Canada d’ une telle fagon qu’ elle était devenue distinctive en date

du 5 février 1999.

[85] Premiérement, la preuve, dans son ensemble, n'est pas claire quant asavoir s, quand, €, le
cas échéant, dans quelle mesure, lamarque KARL JURAK avait été associée alamarque Matol sur
le produit principal de Matol, asavoir sur la bouteille de supplément minéral liquide. On a
mentionné les piéces GG-1 a GG-3 déposees avec | affidavit de M. Jurak daté de novembre 2002,
ou, dans certains cas, lamarque KARL JURAK nefigurait pas sur labouteille de Matol et ou, dans
d autres cas, le nom de Karl Jurak, I'inventeur, et son histoire figuraient sur I’ é&iquette au dos de la
bouteille. On trouve également cette derniere étiquette dans la piéce RB-1 déposée avec |’ affidavit

daté de 2001 de M. Bolduc.
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[86] Les piéces susmentionnées doivent étre comparées ala piéce RB-2 déposée avec |’ affidavit
de 2004 de M. Bolduc, dont disposait la Commission, qui S est plutdt appuyée sur les pieces GG-1
a GG-3 pour conclure que certaines bouteilles de Matol commercialisées entre 1994 et 2002 ne
faisaient aucunement mention de Karl Jurak et qu'il était impossible d' établir et de comparer le
pourcentage des ventes associ€ alamarque et celui associé alamarque de commerce MATOL, ce
qui n’était d' aucun recours a Matol aqui I’ établissement du caractére distinctif incombait. Dans

I’ affidavit de M. Bolduc daté de novembre 2007, il n’ &ait nullement question de ces conclusions ou

de cette preuve et, amon avis, cette omission est fatale ala demande présentée en vertu du

paragraphe 12(2).

[87] Lasdtuation quant alamarque de commerce en |’ espece est d’ une certaine fagon semblable
aceledel’ affaire Molson-Labatt, dont avait été sais le juge Rothstein : il y a une marque maison,
en |’espece MATOL, et une marque de commerce, KARL JURAK. Méme en supposant que KARL
JURAK et MATOL figurait toujours ensemble, ce qui N’ était pasle cas, et qu'ils avaient laméme
taille et le méme aspect, ce qui N’ était pasle cas non plus, I’ état des chiffres de ventes et des
dépensesliées alapublicité déposé par Matol n’ éablit pas que lamarque KARL JURAK est

distinctive (voir le paragraphe 79 de |’ arrét Mol son-Labatt).

[88] Troisémement, commel’asoulignél’ avocat de Holdings, on peut difficilement se fonder
sur |’ affidavit daté de 2001 de M. Bolduc, qui a é&é déposé en Cour au moyen de I’ affidavit de

novembre 2007 de M. Bolduc, parce qu'il existe d’ importantes différences entre I’ affidavit de
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novembre 2007 et celui de 2001 dont disposait I’ examinatrice et laCommission. L’ avocat de la

demanderesse n’ a pas é&é en mesure d expliquer ces différences.

[89] Jesuisd accord avec |’ avocat de Holding pour dire que lorsgue, effectivement, le nom de

Karl Jurak figurait au dos de labouteille, celane servait arien.

[90] Sdon !’ arrét Molson-Labatt, Matol devait établir que lamarque faisant I’ objet de la
demande d' enregistrement avait acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en
liaison avec ses marchandises. A mon avis, aprés examen de |’ ensemble de la preuve, Matol n’'a
pas éabli, faute de preuve, qu’ ele pouvait se prévaloir de |’ exception prévue au paragraphe 12(2)

delaLoi.

[91]  Jetermine en examinant succinctement deux questions soulevées par Matol. Dans son
mémoire, Matol a soutenu que la Commission avait commis une erreur en concluant que

I’ enregistrement de la marque de commerce KARL JURAK violerait I’ainéa12(1)a). Elle aalégué
gue le mot Jurak était rare et qu'il avait acquis une signification seconde. Cette allégation peut
facilement étre rejetée : la marque de commerce faisant I’ objet de lademande d enregistrement
n'est pas JURAK, mais plutét KARL JURAK, et ¢’ est pour ce motif que laCommission avait
conclu qu'il y avait violation de I’ alinéa 12(1)a), conclusion qui ne peut étre qualifiée de

dérai sonnable compte tenu de la preuve au dossier.
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[92]  Enfin, I'argument selon lequel les motifs de la Commission n’ étaient pas suffisants est sans
fondement. Ces motifs éaient clairement énonceés, et les deux parties savaient exactement pourquoi

laCommission avait rendu la décision en question et sur quoi elle s était appuyée.

[93]  Pour tous ces motifs, le présent appel seraregeté avec dépens.



JUGEMENT

LA COUR STATUE quele présent appel est rejeté avec dépens.

« Frangois Lemieux »
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Juge

Traduction certifiée conforme
Jean-Francois Martin, LL.B., M.A.Trad,jur.
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