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Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2011

En présence de monsieur lejuge Pinard

ENTRE :
McCALLUM INDUSTRIESLIMITED

demander esse

HJHEINZ COMPANY AUSTRALIALTD.

défender esse

MOTIFSDU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Le 20 octobre 2010, la demanderesse, McCallum Industries Limited, a déposé, en vertu
del’article 57 delaLoi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée (laLoi),
un avis de demande visant afaire radier du registre des marques de commerce (leregistre) la

marque de commerce OX & PALMde HJHeinz Company Australia Ltd, la défenderesse.
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[2] Le siége socia de lasociété McCallum Industries Limited (McCallum) se trouve en
Nouvelle-Zélande. Le 10 ao(t 1995, McCallum a déposé une demande d’ enregistrement au
Canada pour la marque de commerce PALM & Device al’ égard des marchandises spécifiques
[TRADUCTION] « viandes et produits de viande, y compris produits de viande transformée et en
conserve ». McCallum a commencé a employer la marque de commerce en 1998 lorsgu’ elle a
commencé a vendre des marchandises étiquetées PALM & Device. Ces marchandises ont depuis
lors toujours été vendues au Canada. Des étiquettes portant la marque de commerce PALM &
Device sont apposees sur les boites de toutes |es marchandises vendues au Canada. Le

14 juillet 2003, la demande de marque de commerce PALM & Device a été approuvée et

enregistrée.

[3] Lasociété HJ Heinz Company Australia Ltd. (Heinz) est australienne. Le

11 décembre 2002, Heinz a déposé une demande d’ enregistrement de la marque de commerce
OX & PALM au Canada pour |es marchandises spécifigques « viandes et viandes transformees,
nommément viande sal ée et viande en conserve », fondée sur son emploi et sur |’ enregistrement
de ladite margque de commerce en Australie depuis le 30 avril 1976. Cette demande n’ afait

I’ objet d’ aucune opposition. Le 20 octobre 2005, la demande d’ enregistrement de Heinz a é&té

accueillie.

[4] Le 6 juin 2006, McCallum a déposé une deuxiéme demande en vue de faire enregistrer la
marque de commerce « NEW ZEALAND PREMIUM QUALITY & Dessin » (NZPQ), qui se
fondait sur I’emploi de la marque depuis le 22 novembre 2003. Dés la date de son premier

emploi, NZPQ a été ajoutée aux étiquettes sur lesquelles |a marque de commerce
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PALM & Device apparaissait d§ja. Le 19 février 2009, la demande de margue de commerce de
McCallum a été accueillie et NZPQ a été inscrite au registre pour les marchandises spécifiques
« [v]iande et produits de viande en conserve, nommeément hachis de boauf salé, boauf et oignon,
baoeuf et chili, boauf et adobo, boeuf et calderatta, boauf et ail, viandes froides en conserve a base

de mouton, boauf salé en conserve, mouton en conserve, tartinades de foie ».

[5] Le 20 octobre 2010, McCallum a déposé, en vertu del’ article 57 delaLoi, le présent avis

de demande visant afaire radier la marque de commerce déposée OX & PALM de Heinz.

[6] Les historiques et les chiffres des ventes au Canada des deux parties sont les suivants.

|. L’ apparition des marques de |la demanderesse sur le marché canadien

[7] Depuis 1998, la demanderesse vend divers produits de viande dans tout |e Canada sous la
marque de commerce PALM & Device. La demanderesse publicise au Canada la marque

PALM & Device depuis 1999, et la marque NZPQ depuis son apparition sur e marché canadien
en 2003, en fournissant des publicités a ses distributeurs, détaillants et grossistes pour qu’il les

EXPOSE.

[8] La demanderesse vend ses produits qui portent les marques de commerce PALM &
Device et NZPQ par I'intermédiaire de trois distributeurs canadiens situés en
Colombie-Britannique et en Ontario. Ces distributeurs s occupent de vendre les marchandises a

divers grossistes canadiens, lesquels les revendent a divers détaillants en alimentation d’ origine
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ethnique orientale, chinoise et philippine, ainsi qu’ a quel ques grandes chaines de détaillants au

Canada, pour qu’ elles soient finalement achetées par |es consommateurs.

[9] Les chiffres annuels des ventes de PALM & Device augmentent généralement. Depuis

2005, ces chiffres augmentent constamment. Les ventes des marchandises étiquetées NZPQ ont

fluctué.

[l. L’ apparition de la marque de |la défenderesse sur le marché canadien

[10] Ladéfenderesse fabrique et emballe ses produits OX & PALM en Australie. Ces produits
sont vendus aux Etats-Unis depuis plus de 15 ans et, selon la défenderesse, certains Canadiens

d’ origine philippine en visite aux E.-U. rapportent ces produits au Canada.

[11] Lesproduits, une fois fabriqués et emballés, sont expédiés en Amérique du Nord par le
distributeur de la défenderesse aux Etats-Unis, Mangal’s Meat Distribution, qui expédie les
produits destinés a la consommation canadienne a la grossiste Centennial Food Service — World
a Calgary. Les parties ne sont pas d’ accord sur la date de la premiére vente de produits

OX & PALM par ladéfenderesse au Canada.

[12] Lademanderesse croit que la premiére vente de marchandises OX & PALM au public
canadien n'apas eu lieu avant le 26 janvier 2011. Quant a elle, la défenderesse allegue que sa

premiere vente de marchandises OX & PALM au Canadaaeu lieu en juillet 2010.
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[13] Le27juillet 2010, la défenderesse avendu a Manga’s Meat Distribution une cargaison
de 1 660 boites de boauf salé clairement étiquetées OX & PALM. A cette date, |a cargaison avait
été expédiée a Centennial Food Service — World a Calgary. La cargaison est finalement arrivée a

Vancouver le 28 ao(t 2010.

[14] Ladéfenderesse prétend que Centennial Food Service — World vendait les marchandises
ades magasins familiaux et a des détaillants plus importants dans tout |e Canada. Certains
éléments de preuve font état des ventes réelles de produits étiquetés OX & PALM dans |’ Ouest
canadien. La demanderesse allégue quant a elle que la cargaison de produits OX & PALM dela
défenderesse a été distribuée apres le 28 ao(t 2010 a des détaillants canadiens, a savoir

essentiellement des magasins ethniques plus petits ciblant la population philippine du Canada.

* k k k k k x %

[15] Lesdispositions suivantes de laLoi sur les marques de commerce sont pertinentes pour
décider si lamarque de commerce de la défenderesse doit étre radiée du registre :
Définitions Definitions

2. Les définitions qui suivent 2. InthisAct,
s appliquent alaprésenteloi.

« créant de laconfusion » Relative- “confusing”, when applied as an adjectiveto a
ment & une marque de commerce ou trade-mark or trade-name, means a trade-mark
un nom commercial, s entend au sens or trade-name the use of which would cause
del’article 6. confusion in the manner and circumstances

described in section 6;

« distinctive » Relativement aune “distinctive’, in relation to a trade-mark,
marque de commerce, celle qui means a trade-mark that actually distinguishes
distingue véritablement les the wares or services in association with

marchandises ou services en liaison which it isused by its owner from the wares



avec lesquels elle est employée par son
propriétaire, des marchandises ou
services d’ autres propriétaires, ou qui
est adaptée ales distinguer aingl.

« paguet » ou « colis» Est assmiléa
un paquet ou colis tout contenant ou
récipient ordinairement lié a des
produits lors du transfert de la
propriété ou de la possession des
marchandises dans la pratique du
commerce.

« personne intéressée » Sont assimilés
aune personne intéressée le procureur
général du Canada et quiconque est
atteint ou a des motifs valables

d’ appréhender qu’il sera atteint par
une inscription dans le registre, ou par
tout acte ou omission, ou tout acte ou
omission projeté, sous le régime ou a
I”encontre de la présente loi.

« margue de commerce » Selon le
cas:

a) margue employée par une personne
pour distinguer, ou de fagon a distinguer,
les marchandi ses fabriquées, vendues,
données abail ou louées ou les services
loués ou exécutés, par elle, des
marchandises fabriquées, vendues,
données abail ou louées ou des services
loués ou exécutés, par d autres,

b) marque de certification;
c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

«emploi » ou « usage » A |’ égard

d’ une marque de commerce, tout
emploi qui, selon I’ article 4, est réputé
un emploi en liaison avec des
marchandises ou services.
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or services of othersor is adapted so to
distinguish them;

“package”’ includes any container or holder
ordinarily associated with wares at the time of
the transfer of the property in or possession of
the wares in the course of trade;

“person interested” includes any person who
is affected or reasonably apprehends that he
may be affected by any entry in the register,
or by any act or omission or contemplated act
or omission under or contrary to this Act, and
includes the Attorney General of Canada;

“trade-mark” means

(a) amark that is used by a person for the
purpose of distinguishing or so asto
distinguish wares or services
manufactured, sold, leased, hired or
performed by him from those
manufactured, sold, leased, hired or
performed by others,

(b) acertification mark,

(c) adistinguishing guise, or

(d) aproposed trade-mark;

“use’, inrelation to atrade-mark, means any
use that by section 4 isdeemed to beausein
association with wares or services,



Quand une marque de commerce est réputée
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When deemed to be used

employée

4. (1) Une marque de commerce est réputée
employée en liaison avec des marchandises s,
lors du transfert de la propriété ou de la
possession de ces marchandises, dansla
pratique normale du commerce, €lle est
apposée sur |es marchandises mémes ou sur
les colis dans lesquel s ces marchandises sont
distribuées, ou s elle est, de toute autre
maniére, liée aux marchandises atel point
gu’ avisdeliaison est alorsdonné 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 |’ exécution ou
I” annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une margque de commerce mise au
Canada sur des marchandises ou sur les colis
qui les contiennent est réputée, quand ces
marchandises sont exportées du Canada, étre
employée dans ce pays en liaison avec ces
marchandises.

Quand une marque ou un nom crée dela
confusion

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

(2) L’emploi d’une margue de commerce

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in
association with wares if, at the time of the
transfer of the property in or possession 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 is
in any other manner so associated with the
wares that notice of the association is then
given to the person to whom the property or
possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in
association with servicesif it isused or
displayed in the performance or advertising of
those services.

Use by export

(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 Canadain
association with those wares.

When mark or name confusing

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

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



crée de la confusion avec une autre marque de
commerce lorsque I’emploi des deux marques
de commerce dans la méme région serait
susceptible de faire conclure que les
marchandises liées a ces marques de
commerce sont fabriquées, vendues, données
abail ou louées, ou que les servicesliés aces
marques sont |oués ou executes, par laméme
personne, que ces marchandises ou ces
services soient ou hon de la méme catégorie
générale.

(3) L’emploi d'une margue de commerce crée
de la confusion avec un nom commercial,
lorsque |I’emploi des deux dans laméme
région serait susceptible de faire conclure que
les marchandises liées a cette marque et les
marchandises liées al’ entreprise poursuivie
sous ce hom sont fabriquées, vendues,
données a bail ou louées, ou que les services
liés a cette marque et les servicesliés a

I entreprise poursuivie sous ce nom sont loués
ou exécutés, par laméme personne, que ces
marchandises ou services soient ou non dela
méme catégorie générale.

(4) L’emploi d’un nom commercial crée de
la confusion avec une marque de commerce,
lorsgue I’ emploi des deux dans la méme
région serait susceptible de faire conclure que
les marchandises liées al’ entreprise
poursuivie sous ce nom et les marchandises
liées a cette marque sont fabriquées, vendues,
données a bail ou louées, ou que les services
liés al’ entreprise poursuivie sous ce nom et
les services liés a cette marque sont loués ou
exécutés, par laméme personne, que ces
marchandises ou services soient ou non de la
méme catégorie générale.

Eléments d’ appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce
ou des noms commerciaux créent de la
confusion, le tribunal ou leregistraire, selon le
cas, tient compte de toutes les circonstances
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trade-marks in the same area would be likely
to lead to the inference that the wares or
services associated with those trade-marks are
manufactured, sold, leased, hired or
performed by the same person, whether or not
the wares or services are of the same general
class.

(3) The use of atrade-mark causes confusion
with atrade-name if the use of both the trade-
mark and trade-name in the same area would
be likely to lead to the inference that the wares
or services associated with the trade-mark and
those associated with the business carried on
under the trade-name are manufactured, sold,
leased, hired or performed by the same
person, whether or not the wares or services
are of the same general class.

(4) The use of atrade-name causes confusion
with atrade-mark if the use of both the trade-
name and trade-mark in the same area would
be likely to lead to the inference that the wares
or services associated with the business
carried on under the trade-name and those
associated with the trade-mark are
manufactured, sold, leased, hired or
performed by the same person, whether or not
the wares or services are of the same general
class.

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or
trade-names are confusing, the court or the
Registrar, as the case may be, shall have
regard to al the surrounding circumstances



de I’ espéce, y compris:

a) le caractére distinctif inhérent des
marques de commerce ou noms
commerciaux, et la mesure danslaquelle
ils sont devenus connus,

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

c) le genre de marchandises, services ou
entreprises,

d) la nature du commerce;

€) le degre de ressemblance entre les
margues de commerce ou les noms
commerciaux dans la présentation ou le
son, ou dans lesidées qu'ils suggérent.

Marque de commerce enregistrable

12. (1) Sousréserve del’article 13, une
marque de commerce est enregistrabl e sauf
dans!’un ou |’ autre des cas suivants [...]

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

(2) Une margue de commerce qui N’ est pas
enregistrable en raison de |’ alinéa (1)a) ou b)
peut étre enregistrée s elle a été employée au
Canada par le requérant ou son prédécesseur
en titre de facon a étre devenue distinctive ala
date de la production d’ une demande
d’ enregistrement la concernant.

M arques déposées et employées dans un autre
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including

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

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

(c) the nature of the wares, services or
business,

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the
trade-marks or trade-names in appearance or
sound or in the ideas suggested by them.

When trade-mark registrable

12. (1) Subject to section 13, atrade-mark is
registrableif itisnot[...]

(d) confusing with aregistered trade-mark;

(2) A trade-mark that is not registrable by
reason of paragraph (1)(a) or (b) isregistrable
if it has been so used in Canada by the
applicant or his predecessor in title asto have
become distinctive at the date of filing an
application for its registration.

Marks registered and used abroad

pays

16. (2) Tout requérant qui a produit une
demande selon |’ article 30 en vue de
I” enregistrement d’ une marque de commerce
qui est enregistrable et que le requérant ou son
prédécesseur en titre a diment déposée dans
son pays d origine, Ou pour son pays

16. (2) Any applicant who hasfiled an
application in accordance with section 30 for
registration of atrade-mark that is registrable
and that the applicant or the applicant’s
predecessor in title has duly registered in or
for the country of origin of the applicant and



d origine, et gu'il aemployée en liaison avec
des marchandises ou services, adroit, sous
réserve de |’ article 38, d’en obtenir

I” enregistrement al’ égard des marchandises
ou services en liaison avec lesquels elle est
déposée dans ce pays et a été employée, a
moins que, aladate de la production dela
demande, en conformité avec I’ article 30, elle
n'ait créé delaconfusion :

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

b) soit avec une marque de commerce a
I’ égard de laguelle une demande

d’ enregistrement a été antérieurement
produite au Canada par une autre
personne;

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

(3) Tout requérant qui a produit une
demande selon |’ article 30 en vue de
I” enregistrement d’ une marque de commerce
projetée et enregistrable, a droit, sous réserve
des articles 38 et 40, d’en obtenir
I’ enregistrement al’ égard des marchandises
ou services specifiés dans la demande, a
moins que, aladate de production de la
demande, elle n’ait créé de laconfusion :

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

b) soit avec une marque de commerce a

I’ égard de laguelle une demande d’ enre-
gistrement a été antérieurement produite
au Canada par une autre personne;

C) soit avec un nom commercial
antérieurement employé au Canada par
une autre personne.
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has used in association with wares or services
is entitled, subject to section 38, to secureits
registration in respect of the wares or services
in association with which it isregistered in
that country and has been used, unless at the
date of filing of the application in accordance
with section 30 it was confusing with

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

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

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

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

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

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

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



Effet de |’ enregistrement relativement a
I’emploi antérieur, etc.

17. (1) Aucune demande d’ enregistrement
d’ une marque de commerce qui a é&té
annoncée selon |’ article 37 ne peut étre
refusée, et aucun enregistrement d’ une
marque de commerce ne peut étre radié,
modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’ une
personne autre que I’ auteur de la demande
d enregistrement ou son prédécesseur en titre
a antérieurement employé ou révélé une
margue de commerce ou un nom commercial
créant de la confusion, sauf ala demande de
cette autre personne ou de son successeur en
titre, et il incombe a cette autre personne ou a
son successeur d’ établir qu’il N’ avait pas
abandonné cette marque de commerce ou ce
nom commercia créant de la confusion, ala
date de I’annonce de la demande du requérant.

Quand |’ enregistrement est incontestable

(2) Dans des procédures ouvertes apres
I’ expiration de cing ans a compter de la date
d’ enregistrement d’ une margue de commerce
ou a compter du 1 juillet 1954, en prenant la
date qui est postérieure al’ autre, aucun
enregistrement ne peut étre radi€, modifié ou
jugéinvalide du fait de I’ utilisation ou
révélation antérieure mentionnée au
paragraphe (1), amoins qu’il ne soit établi que
la personne qui a adopté au Canadala marque
de commerce déposée I’ afait alorsqu'elle
était au courant de cette utilisation ou
révélation antérieure.

Quand I’ enregistrement est invalide

18. (1) L’ enregistrement d’ une marque de
commerce est invalide dans les cas suivants ;

a) lamarque de commerce n’ était pas
enregistrable a la date de I’ enregistrement;

b) la marque de commerce n’ est pas
distinctive al’ épogue ou sont entamées les
procédures contestant la validité de
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Effect of registration in relation to
previous use, etc.

17. (1) No application for registration of a
trade-mark that has been advertised in
accordance with section 37 shall be refused
and no registration of atrade-mark shall be
expunged or amended or held invalid on the
ground of any previous use or making known
of a confusing trade-mark or trade-name by a
person other than the applicant for that
registration or his predecessor in title, except
at the instance of that other person or his
successor in title, and the burden lies on that
other person or his successor to establish that
he had not abandoned the confusing trade-
mark or trade-name at the date of
advertisement of the applicant’ s application.

When registration incontestable

(2) In proceedings commenced after the
expiration of five years from the date of
registration of atrade-mark or from July 1,
1954, whichever isthe later, no registration
shall be expunged or amended or held invalid
on the ground of the previous use or making
known referred to in subsection (1), unlessit
is established that the person who adopted the
registered trade-mark in Canada did so with
knowledge of that previous use or making
known.

When registration invalid

18. (1) The registration of atrade-mark is
invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the
date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time
proceedings bringing the validity of the



I” enregistrement;

c¢) lamarque de commerce a été abandonnée.

Sousréserve del’article 17, I’ enregistrement
est invalide si |’ auteur de la demande n’ était
pas la personne ayant droit de I’ obtenir.

Exception

(2) Nul enregistrement d’ une marque de
commerce qui était employée au Canada par
I”inscrivant ou son prédécesseur en titre, au
point d étre devenue distinctive ala date
d’ enregistrement, ne peut étre considéré
comme invalide pour la seule raison que la
preuve de ce caractere distinctif n’a pas été
soumise al’ autorité ou au tribunal compétent
avant I’ octroi de cet enregistrement.

Droits conférés par |’ enregistrement

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67,
I’ enregistrement d’ une marque de commerce a
I’ égard de marchandises ou services, sauf s
son invalidité est démontrée, donne au
propriétaire le droit exclusif al’emploi de
celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui
concerne ces marchandises ou services.

Juridiction exclusive de la Cour fédérale

57. (1) La Cour fédérale a une compétence
initiale exclusive, sur demande du registraire
ou de toute personne intéressée, pour ordonner
gu’ une inscription dans le registre soit biffée
ou modifiée, parce que, aladate de cette
demande, I’inscription figurant au registre
n’exprime ou ne définit pas exactement les
droits existants de la personne paraissant étre
le propriétaire inscrit de la marque.

Restriction

(2) Personne n’ale droit d’intenter, en vertu
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registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it isinvalid if the
applicant for registration was not the person
entitled to secure the registration.

Exception

(2) No registration of atrade-mark that had
been so used in Canada by the registrant or his
predecessor in title as to have become
distinctive at the date of registration shall be
held invalid merely on the ground that
evidence of the distinctiveness was not
submitted to the competent authority or
tribunal before the grant of the registration.

Rights conferred by reqistration

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the
registration of atrade-mark in respect of any
wares or services, unless shown to beinvalid,
givesto the owner of the trade-mark the
exclusive right to the use throughout Canada
of the trade-mark in respect of those wares or
Services.

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57. (1) The Federal Court has exclusive
original jurisdiction, on the application of the
Registrar or of any person interested, to order
that any entry in the register be struck out or
amended on the ground that at the date of the
application the entry as it appears on the
register does not accurately express or define
the existing rights of the person appearing to
be the registered owner of the mark.

Restriction

(2) No person is entitled to institute under
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du présent article, des procédures mettant en  this section any proceeding calling into
guestion une décision rendue par leregistraire, question any decision given by the Registrar
de laguelle cette personne avait regu un avis of which that person had express notice and
formel et dont elle avait le droit d’interjeter from which he had aright to appeal.

appel.

* k x k * k % %

[16] Ladéfenderesse souléve laquestion initiale de savoir si la demanderesse a qualité pour
présenter la présente demande en vertu de |’ article 57 de la Loi sur les marques de commerce.
Par conséquent, il convient d’ abord de décider si |la demanderesse est une « personne intéressée »

en vertu de I’ article 57 dela Loi, selon ladéfinition figurant al’ article 2.

[17] S lademanderesse est considérée étre une « personne intéressée », il convient de
répondre aux questions suivantes, qui ont été soumises par la demanderesse, pour que la marque
de commerce de la défenderesse soit radiée du registre :

I. Lamarque de commerce OX & PALM était-elle non enregistrable ala date
de I’ enregistrement du fait que, a cette date, la marque de commerce
OX & PALM créait de la confusion avec la marque de commerce déposée
PALM & Device de lademanderesse? A cet égard, |a demanderesse
invogue les alinéas 12(1)d) et 18(1)a) delaLoi.

Il. Est-il vrai queladéfenderesse n’ était-elle pas la personne qui avait le droit
d obtenir |” enregistrement de la marque de commerce OX & PALM, parce
que, ala date de dépbt de la demande d enregistrement de la marque de
commerce OX & PALM, lamarque de commerce OX & PALM créait dela
confusion avec lamarque de commerce PALM & Device dela
demanderesse? A cet égard, la demanderesse invoque |’ alinéa 16(2)a) et les
paragraphes 17(1) et 18(1) delaLoi.

1.  Lamarque de commerce OX & PALM de la défenderesse est-elleinvalide
du fait qu’ elle n’ était pas distinctive aladate de I’introduction de la présente
demande? A cet égard, la demanderesse invoque I’ alinéa 18(1)b) et
I"article2 delaLoi.
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[18] A I’audience tenue devant moi, I’ avocat de la demanderesse a retiré la question de
I” abandon de la marque de commerce OX & PALM ains que toutes les questions portant sur la
marque de commerce NZPQ de la demanderesse, que celle-ci avait initialement soulevées dans

|’ avis de demande et dans ses observations écrites.

* k k k k k x %

A. «Personne intéressée »

[19] Envertudel’article57 delalLoi, laCour fédérale a une compétence exclusive, sur
demande de « toute personne intéressée », pour ordonner qu’ une inscription dans le registre soit
biffée parce que, aladate de lademande, I’ inscription figurant au registre n’exprime ou ne
définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant étre le propriétaire inscrit de
lamarque. Cette définition a été interprétée de maniére large (John Labatt Ltd. c. Carling

Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 [Labatt]).

[20] Ladéfenderesse alégue que la demanderesse n’a pas qualité de « personne intéressée »
au sensdel’article 2 delaLoi parce que la demanderesse ne s est jamais opposee a

I’ enregistrement d' OX & PALM, qu’élle aattendu jusque verslafin du délai de 5 ans prévu au
paragraphe 17(2) de laLoi pour introduire la présente demande et qu’ elle n’a pas établi que son

entreprise avait subi un préjudice par suite de |’ enregistrement d OX & PALM. Je suisd accord.



Page: 15

[21] Lademanderesse doit d’abord établir qu’ elle est atteinte ou a des motifs d’ appréhender
gu’ elle sera atteinte par I'inscription d OX & PALM dansleregistre (article 2 delaLoi). Il s agit
d'une question de fait. La personne qui cherche afaire radier I’inscription doit prouver que celle-
ci constitue pour elle un obstacle, commeiil est dit dans Fairmont Resort Properties Ltd. c.
Fairmont Hotel Management, L.P. (2008), 67 C.P.R. (4‘“) 404 [Fairmont] au paragraphe 51,
dans lequel I’ extrait suivant de Labatt, précité, alapage 25 est cité avec approbation :

Pour étre une « personne intéressée », il faut avoir des motifs

raisonnables de craindre de subir un préudice par suite de

I’ enregistrement de la marque de commerce. La personne qui

cherche afaire radier I’inscription doit prouver que celle-ci
constitue pour elle un obstacle.

[22] Lademanderesse doit démontrer qu’elle subirait un préudice si la marque de commerce
demeurait dans leregistre, et le fait d’ exploiter le méme type d’ entreprise que la défenderesse ne
constitue pas une preuve suffisante de préudice. De plus, la croissance continue de |’ entreprise
contredit la conclusion gu’ un préjudice quelcongque aeu lieu par suite de I’ enregistrement. Tout
cela est corroboré par Coronet Wallpaper (Ontario) Ltd. c.o0.b. as Crown Wallpaper c. Wall
Paper Manufacturers, Ltd. (1983), 77 C.P.R. (2d) 282, ala page 283:

[TRADUCTION]

Le demandeur ales mémes activités commerciales que le
défendeur, mais cela ne suffit pas pour le rendre « intéresse ». |1
doit exister des motifs raisonnables d appréhender qu'’il sera atteint
par la margue de commerce CROWN.

[.]

Rien n’indique que I’emploi du nom commercial ou dela
marque CROWN a causé un préjudice au demandeur. Au
contraire, comme il a été bien démontré, I’ entreprise du demandeur
N’ a cesse de croitre depuis sa création.
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[23] Par conséquent, un demandeur n’a pas qualité de « personne intéressée » s

I’ enregistrement de la marque de commerce du défendeur ne diminue ou ne limite d’ aucune
fagon ses droits, qui ne seraient pas plus grands, méme si |la marque de commerce contestée était
radiée du registre, comme la Cour d’ appel fédérale I’ a déclaré dans Branko Mihaljevic c. Sa
Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique (1990), 34 C.P.R. (3d) 54, aux pages 56

et 57:

Une personne est intéressée au sensdel’article 2 [delaLoi] S'il
y araisonnablement lieu de craindre qu’ elle subira un préudice
guelconque si une marque de commerce N’ est pas supprimée du
registre. En I’ espéce, que les marques de commerce de I’ intimée
demeurent ou non dans le registre, la situation de I’ appel ant
demeure laméme : il seraincapable d’ employer sa marque parce
gue laradiation des marques de commerce n’ aura pas d incidence
sur I’ existence de la marque officielle « Expo ». La présence des
marques de commerce de |’ intimée dans le registre ne diminue et
nelimite en rien les droits de |’ appelant, qui ne seraient pas plus
étendus si ces marques de commerce étaient radiées. On ne peut
donc dire que I’ appelant est une « personne intéressée » au sens de
I"article 2 delaLoi. Voir William Powell v. The Birmingham
Vinegar Brewery Co. Ltd., [1984] A.C. 8; Richfield Oil Corp. v.
Richfield Oil Corp. of Canada Ltd. [1955] R.C.E. 17; John Labatt
Ltd. v. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15.

[24] En I espece, rien n’indique que la demanderesse a des motifs raisonnables d’ appréhender
gu’ elle sera atteinte par I'inscription d OX & PALM dansleregistre. En particulier, rien
n’indique que I’ enregistrement d OX & PALM constitue de quelque fagon un obstacle pour la
demanderesse; aucune preuve n’ a été présentée relativement a un exemple quelconque de
confusion entre les marques OX & PALM et PALM & Device et rien ne démontre que la
demanderesse a subi un préudice quelcongue. Au contraire, |’ ai tendance a me ranger du coté de

la défenderesse qui affirme que lesfaits, lorsqu’ on les considere dans leur ensemble, prouvent
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gue la demanderesse ne pouvait pas avoir des motifs raisonnables d’ appréhender d’ étre atteinte,
et qu' elen’aen fait pas été atteinte, par I’inscription d OX & PALM dans | e registre depuis cing
ans. Il convient de noter plus particulierement que :
- I’'examinateur n'ajamais déclaré que lamarque OX & PALM était smilaireala
marque de commerce PALM & Device de lademanderesse et qu’ élle créait dela
confusion avec celle-ci;
- lesventes et les recettes pour les produits de viande associés avec PALM & Device ont
augmenté constamment de 2005, I’ année de I’ enregistrement de lamarque OX & PALM,
jusqu’a 2010;
- 2010 aété lameilleure année de la demanderesse en ce qui atrait aux ventes et aux
recettes pour les produits de viande PALM & Device;
- lademanderesse continue de vendre ses produits en 2011;
- lademanderesse ne S est jamais opposée a la demande relative ala marque
OX & PALM de la défenderesse avant son enregistrement au Canada;
- lademanderesse a attendu pres de cing ans apres |’ enregistrement de la marque de

commerce OX & PALM pour introduire la présente procédure en radiation.

[25] Encequi concerne leretard de la demanderesse pour introduire la présente procédure en
radiation, il est incompatible avec la conduite d’ une partie qui se percoit comme une « personne
atteinte » ou qui a des motifs raisonnables d’ appréhender qu’ elle sera atteinte par |’ inscription de
la marque de commerce OX & PALM dansle registre. La demanderesse ne s est pas opposée a
I’ enregistrement et elle a attendu le dernier jour avant I’ échéance du délai de cing ans prévu au

paragraphe 17(2) de laLoi pour introduire la présente procédure en radiation, comme dans
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Fairmont, précité. Aux paragraphes 54 et 55, le juge Frederick E. Gibson de la Cour a déclaré ce
qui suit :
[53] Ains quenous!’ avons déasignalé, lademanderesse ne
S est pas opposee al’ enregistrement des marques Fairmont Hotels
et je n’adhere pas al’ assertion de M. Knight suivant laguelle cet
oubli est lefait de quelqu’ un d autre, et non delui. La
demanderesse a attendu jusgu’ ala veille de I’ expiration du délai de
cing ans suivant I’ enregistrement des marques Fairmont Hotels
pour introduire la présente instance.
[55] En bref, lademanderesse ne s est tout simplement pas
comportée comme si elle se percevait comme une personne qui est
atteinte ou qui a des motifs valables d’ appréhender qu’ elle serait

atteinte par |’ inscription des marques Fairmont Hotels dans le
registre ou, du reste, par I’emploi du mot « Fairmont », [...]

[26] Dans ce contexte, que la marque de commerce OX & PALM de la défenderesse demeure
ou non dans le registre, il ne semble pas que son enregistrement aréduit ou limité de quelque
facon les droits de la demanderesse relativement a sa marque de commerce PALM & Device, ni

gu’il lesréduiraou limitera. La situation de la demanderesse demeurera probablement la méme.

[27] 1l se peut gue chacun des points précédents, considérés un a un, ne permette pas alui seul
de refuser ala demanderesse la qualité requise pour introduire la présente demande, mais

lorsgu’ on les considére dans leur ensemble, ils étayent a mon avis de maniéere importante la
conclusion gue la demanderesse n’ a pas démontré qu’ elle est une « personne intéressée » au sens
del’article 57 delaLoi. Par conséquent, j’ ai de sérieux doutes quant a la question de savoir s la
demanderesse ala qualité requise pour introduire la présente demande en vertu de I’ article 57 de

laLoi.
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[28] Cependant, al’instar du juge Gibson dans Fairmont, au paragraphe 57, je suis attentif au
fait que le critére de la « personne intéressée » est peu exigeant, comme |’ indique une série de
décisions. Par exemple, dans Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d)
aux pages 12 a 23, I’ exigence relative ala « personne intéressée » constitue un critére de minimis
qui existe pour faire échec aux demandes pour nuisance. Par conséquent, je statuerai sur les

autres questions en jugeant le bien-fondé de I’ avis de demande.

B. Lesdeux premieres questions litige soulevées par la demanderesse
[29] Pour trancher les deux premiers points litigieux soulevés par la demanderesse, qui
concernent |” enregistrabilité et le droit a1’ enregistrement, il convient de décider si les marques

OX & PALM et PALM & Device créent de laconfusion. Il s agit d’ une question de fait.

[30] Laconfusion est définie au paragraphe 6(1) delaLoi. Le critére traditionnel relativement
alaconfusion est celui de la premiere impression et du souvenir vague, comme la Cour supréme
du Canada |’ a déclaré dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23,
(2006), 49 C.P.R. (4™) 401 [Veuve Clicquot] &lapage 415 :

[20] Lecritere applicable est celui de la premiére impression que
laisse dans |’ esprit du consommateur ordinaire plutdt presse lavue
du nom Cliguot sur la devanture des boutiques des intimées ou sur
une de leursfactures, alors qu’il n"a gu’ un vague souvenir des
marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s arréte
pas pour réfléchir alaquestion en profondeur, pas plus que pour
examiner de pres les ressemblances et les différences entre les
marques. [ ...]

[31] Pour déterminer laquestion de la confusion, le paragraphe 6(5) de laLoi établit, outre les

circonstances de I’ espece, un certain nombre de facteurs dont il doit étre tenu compte, soit :
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a. lecaractere distinctif inhérent des marques de commerce
et la mesure dans laquelle chacune est devenue connue;

b. lapériode pendant laquelle chacune des marques a été en

usage;

le genre de marchandises, services ou entreprises,

la nature du commerce;

e. ledegré de ressemblance dans la présentation ou le son,
ou dans les idées que les marques suggerent.

oo

[32] Pour évaluer laconfusion, le poids qu’'il convient d’ accorder a chacun de ces facteurs
varie (voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4™) 321 [Mattel], au
paragraphe 54; Veuve Clicquot, au paragraphe 21; et Beverley Bedding & Upholstery Co. c.
Regal Bedding Ltd (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1"inst.), confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70

(C.A.F.) [Beverley Bedding]).

[33] 1l est dejurisprudence constante que, pour déterminer le degré de ressemblance, les
marques de commerce doivent étre comparées dans leurs totalités et non dissequées dans leurs
différents @ éments. C'est I'impression d’ ensembl e lai ssée par |es marques dans I’ esprit du
consommeateur ordinaire qu’il faut examiner (voir Park Avenue Furniture Corp. C.

Wickes/Smmons Bedding Ltd. et al. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 ala page 426 (C.A.F)).

C. Lesfacteurs énoncés au paragraphe 6(5)

a Le caractére distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle chacune d’ elles est

devenue connue

[34] Lecaracteredistinctif peut étre acquis ou inhérent. Une marque de commerce distinctive
distingue le produit, ce qui permet aux consommateurs d’ identifier la source du produit étiqueté

(Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 [United Artists],
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au paragraphe 24). Le caractére distinctif est, en vertu de laLoi, une condition préalable a

I’ enregistrement.

[35] Lademanderesse croit que sa marque de commerce PALM & Device est distinctive a
cause de son étiquetage, de la publicité et des ventes effectuées dans tout |e Canada. Elle soutient
gue, depuis 2005, les consommateurs canadiens associent le mot « palm » seulement a ses
produits de boeuf en conserve, faisant valoir al’ appui ses chiffres de ventes et son étiquette, qui
met bien en évidence le mot « palm » dans un coucher de sol€ll, et elle rgjette tout caractére

digtinctif alamarque de commerce OX & PALM de la défenderesse.

[36] Cependant, la défenderesse estime que lamarque OX & PALM est distinctive : I’ accent
doit étre mis sur le premier mot de la marque de commerce, Soit « 0x », parce que le mot

« palm » est un terme usuel sur le marche.

[37] Ladéfenderesse soutient avec raison que |’ accent est habituellement mis sur le premier
mot de la margque de commerce aux fins de la distinction (Conde Nast Publications Inc. c. Union
des éditions modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 ala page 188). Cependant, récemment, dans
Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 [Masterpiece], au paragraphe 64, la
Cour supréme du Canada, tout en faisant ressortir I'importance du premier mot dans la marque
de commerce, a précisé que la meilleure démarche a suivre consiste a déterminer si un aspect de
la marque de commerce est frappant ou unique. Néanmoins, |’ existence de marques de tiers

utilisant un terme commun diminue I’ importance des droits de propriété qu’il est possible
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d’ attacher a un mot comme « palm » (Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.

(1982), 61 C.P.R. (2d) 42)).

[38] Lapreuverévele égaement que PALM est un patronyme connu au Canada. 1l est
possible de soutenir que les consommateurs en lisant le mot PALM ne percoivent aucun lien

entre PALM & Deviceet OX & PALM.

[39] Deplus, commel affirmela défenderesse, OX & PALM est un syntagme inventé qui a
un caractére inhérent suffisamment distinctif pour coexister dans le registre avec la marque
PALM & Device de lademanderesse et |es autres marques de commerce de tiers pour des
produits de viande qui contiennent le mot PALM ou des dessins de palmier. Au moment du
dépdt de la demande d’ enregistrement de lamarque OX & PALM ains qu’aladate de

I’ enregistrement, OX & PALM était |a seule marque de commerce dans e registre qui combinait
les mots OX et PALM pour des produits de viande. Dans e registre, parmi les huit marques de
commerce de tiers qui contiennent le mot OX ou un dessin de boauf et les 25 marques de
commerces de tiers contenant le mot PALM ou un dessin de palmier et qui ont trait a des
produits de viande, le syntagme inventé OX & PALM est distinct en ce qui atrait aux produits
de viande. Par conséquent, I’ accent de la marque de commerce de |a défenderesse étant sur le
mot OX, sa marque présente un élément distinctif important, en dépit de I’ affirmation de la

demanderesse.
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[40] Jecrois que lademanderesse exagére lorsgu’ €lle soutient que le mot « palm » est
strictement associé a ses produits dans I’ esprit des consommateurs canadiens. La preuve n'’ étaye

pas une affirmation d’ une telle ampleur.

b. La période pendant laguelle chacune des marques a été employée

[41] Pluslapériode pendant laquelle les marques de commerce ont coexisté sans véritable
confusion est longue, plusil est difficile pour le demandeur de démontrer |a probabilité de
confusion. La demanderesse invogue Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, a
I’ appui de sa prétention selon laguelle le fait qu’ elle utilise PALM & Device depuis plus
longtemps justifie une protection plus éendue, mais lalongueur de cette période et |a notoriété
de sa marque de commerce ne se comparent pas ala marque célébre Miss Universe. Lalongueur
de la période pendant laguelle une margue est en usage est prise en considération, mais elle n’ est

pas déterminante en |’ espéce.

c. Le genre de marchandises, services ou entreprises

[42] Legenre des marchandises des parties est similaire, étant du boauf en conserve, de prix
bas similaire et de qualité équivalente, ce qui est favorable a une conclusion de confusion, mais
ce facteur N’ est pas en soi déterminant (United Artists, au paragraphe 26, et Governor and Co. c.

Hallmark Cards, Inc (2003), 30 C.P.R. (4™) 231).

d. La nature du commerce

[43] Lanature du commerce des deux parties est également tres similaire, comme la

demanderesse I’asouligné : les deux parties ciblent le méme consommateur final (Ciba-Geigy
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Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 289), et leurs produits se trouvent dans les

mémes types de magasins (United Artists), a un prix comparable (Master piece et Mattel).

e. Ledegré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées que les marques

suggérent

[44] Ledegré deressemblance est le facteur dominant, auquel il est accordé le plus de poids
(Beverley Bedding, au paragraphe 149). L es marques de commerce doivent étre comparées dans
leur ensemble, et non en examinant séparément leurs éléments congtitutifs. L’ existence de

similarités ne signifie pas que la confusion est probable.

[45] Lademanderesseinvoque ladécision British Columbia Hydro and Power Authority c.
Consumers Gas Co. (2000), 9 C.P.R. (4™) 280, danslaquelleil a été statué que les syntagmes

« power smart » et « energy smart » créaient de la confusion, al’ appui de sa prétention que la
ressemblance dans le son et dans lesidées entre PALM & Device et OX & PALM justifie une
conclusion de confusion. Cependant, dans la présente affaire, la place de I’ é ément commun n’ est
pas la méme dans la marque de commerce de chacune des parties, la marque de la défenderesse

commengant par OX et non par PALM.

[46] Ladéfenderessearaison d affirmer qu’'en |’ espece, les marques OX & PALM et
PALM & Devices n’ont que peu de ressemblance I’ une avec I’ autre. Ce facteur I’ emporte sur

tout chevauchement ayant trait aux marchandises ou aux voies de commercialisation.
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[47] Encequi concerne laprésentation, le mot PALM est |e seul éément commun entre les
deux marques, maisil est également utilisé par d’ autres entités. Les divers ééments de dessin de
PALM & Device, décrits par la demanderesse, soit [TRADUCTION] « une image de coucher de
soleil, avec un palmier, partiellement montré de chaque cété du coucher de soleil », ne se
retrouvent pas dans lamarque OX & PALM, mais de nouveau d’ autres entités les ont en
commun, en particulier I'image d’ un palmier. De plus, le mot OX est e premier mot dans

OX & PALM et il n'est pas contenu dans la marque de la demanderesse.

[48] Deplus, les marques ne se ressemblent pas dansle son. Le mot PALM est le dernier du
syntagme inventé OX & PALM. Par conséguent, lorsgu’ on prononce la marque, le premier

éément entendu est OX.

[49] Enfin, al’inverse de lamarque de commerce PALM & Device, la marque de commerce
OX & PALM n’évoque pas nécessairement les tropiques, car elle est dépourvue des divers

dessins (coucher de soleil, palmier, soleil couchant).

[50] Jestime donc que, lorsque lamarque de commerce OX & PALM est examinée dans sa
totalité et comparée a PALM & Device, les marques de commerce n’ ont que peu de

ressemblance I’ une avec I’ autre, dans la présentation, le son ou les idées.
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D. Lesautres circonstances de I’ espece
[51] Outreles facteurs énoncés au paragraphe 6(5), les autres circonstances de I’ espéce

peuvent également étre prises en considération pour évaluer la confusion.

[52] Ladéfenderessefait valoir quel’ examinateur, lors de I’ examen de la marque
PALM & DEVICE de lademanderesse dans |le cadre de la demande d’ enregistrement de la
marque de commerce OX & PALM ains que de larédaction de sa décision, n’ a pas estimé
gu’'OX & PALM créait de laconfusion avec PALM & Device et a par ailleurs reconnu que
PALM était associé aux produits de viande: il s agit de faits pertinents favorables a une
conclusion d’ absence de confusion entre les marques de commerce. Je suis d accord.

L’ examinateur, qui agit pour le compte du registraire des margues de commerce, connait
suffisamment le droit en matiére de marques de commerce pour évaluer au quotidien

I’ enregistrabilité des marques de commerce (voir Master piece au paragraphe 112).

[53] Deplus, lalongue coexistence des enregistrements de margues de commerce
OX & PALM et PALM & DEVICE aux Etats-Unis depuis 1998 milite en faveur d’ une

conclusion d’ absence de confusion entre les marques de commerce.

[54] En conclusion, eu égard aux facteurs du paragraphe 6(5) et aux autres circonstances de
I’ espece susmentionnées, quoiqu’il existe des similarités entre PALM & Device et OX & PALM,
je n’estime pas que ces similarités justifiaient une conclusion de confusion ala date ou

I’ enregistrement de la marque de la défenderesse a été accordé.
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E. Latroisiéme question soulevée par la demanderesse
[55] Lademanderesse allégue que I’ enregistrement de lamargue OX & PALM par la
défenderesse est invalide du fait que, selon I’alinéa 18(1)b) et I’ article 2 de la Loi, lamarque

n' était pas distinctive au moment de I’ introduction de la présente instance.

[56] Le caractéredistinctif peut étre acquis ou inhérent. En d’ autres mots, selon I’ article 2 de
laLoi, il y adeux fagons dont une marque de commerce devient distinctive, soit en distinguant

véritablement les produits, soit en étant adaptée ales distinguer ainsi.

[57] Lademanderesse soutient que la défenderesse n’a pas employé sa marque de commerce
avant janvier 2011, ayant effectué une seule livraison au Canada au cours de I’ été 2010 et les
premieres ventes d' OX & PALM ayant été enregistrées en janvier 2011. Par conséquent, la
demanderesse soutient que, lorsque I’ avis de demande a été déposé en octobre 2010, la
défenderesse n’ avait pas employé sa marque de commerce et la marque n’ était donc pas

distinctive au moment de I’ introduction de la présente instance.

[58] Ladéfenderesse soutient al’inverse que sa marque de commerce OX & PALM est
adaptée a distinguer et que de toute facon elle avait employé sa marque avant I’ introduction de la

présente instance puisqu’ elle a vendu ses produits en juillet 2010.

[59] Une marque qui est adaptée a distinguer est une marque qui possede un caractére
distinctif inhérent, sans égard a son emploi (Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd. (2003),

24 CP.R. (4™ 326).
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[60] Enl espéece, ' estime que la marque de commerce OX & PALM est « adaptée al...]
distinguer ainsi » pour les motifs suivants :
- commeil est indiqué précédemment, OX & PALM est un syntagme inventé qui était, le
20 octobre 2010 (et avant cette date), et est encore la seule marque de commerce dans le
registre qui combine les mots OX et PALM pour des produits de viande;
- deplus, le boauf salé OX & PALM est populaire et est connu de la collectivité
philippine au Canada depuis au moins 15 ans (affidavit de David Wooby, aux

paragraphes 16 et 17).

[61] Par ailleurs, comme la défenderesse |’ a déclaré avec raison, la preuve démontre
I’ « emploi » au Canada de la marque de commerce OX & PALM avant I'introduction de la
présente procédure en radiation, le 20 octobre 2010. En particulier :
- enjuillet 2010, il y aeu une vente de produits OX & PALM de Heinz dans la pratique
normale du commerce au cours de laquelle un conteneur d’ expédition contenant
1 660 boites de boauf salé OX & PALM aétélivré a Centennial Food Service, le
destinataire canadien;
- les marchandises vendues s éevaient a 79 989,53 $US;
- le 28 aodt 2010, la cargaison est arrivée au port de Vancouver;
- dansla pratique normale du commerce, Centennial Food Service a pris possession de la
cargaison de produits OX & PALM quelques jours apres son arrivée a Vancouver;
- Centennia Food Service aaors vendu les produits de boauf salé OX & PALM ases

clients au Canada. Les clients de Centennial/acheteurs de produits OX & PALM
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comprennent des petits magasins familiaux et des détaillants plus importants au Canada,

surtout dans I’ Ouest canadien.

[62] Enfin, commej’a conclu quelamarque OX & PALM ne crée pas de confusion avec la
marque PALM & Device, les ventes de produits PALM & Device effectuées par la
demanderesse |e 20 octobre 2010 ou antérieurement a cette date ne rendent pas non distinctive la

marque de commerce OX & PALM de la défenderesse.

[63] En conclusion, étant donné que I’ enregistrement de la marque de commerce OX &
PALM de ladéfenderesse est jugé valide, la demande de radiation déposée par la demanderesse

en vertu de |’ article 57 delaLoi est rejetée, avec dépens.
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JUGEMENT

Lademande est rejetée avec dépens.

« Yvon Pinard »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandrade Azevedo, LL.B.
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