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INTRODUCTION
[1] Il S'agit d' un appd interjeté al’ encontre d’' une décision du juge von Finckenstein, dela

Cour fédérae, publiée sous|’intitulé Hamdard c. Canada (Registraire des marques de commerce),
2006 CF 171, [2006] A.C.F. n° 198, laquelle arejeté la requéte de |’ appelante visant & obtenir une

prorogation de délai pour déposer un avis d’ appel de ladécision du registraire qui aadmis



I’ enregistrement de lamarque de commerce de I’ intimée. Ce qui donne a cette cause un caractéere
unique, ¢’ est lefait que I’ appelante cherche a exercer son droit d’ appel, en vertu de I’ article 56 de la
Loi sur lesmarques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (laLoi), apres|’ enregistrement de la

marque de commerce.

LESFAITS

[2] Le 20 janvier 2004, I’ intimée a déposé une demande d’ enregistrement de sa marque de
commerce, AJT WEEKLY Design, laquelle demande a été publiée le 10 novembre 2004. Le délai
pour déposer une déclaration d' opposition a commencé a courir a compter de cette date et aexpiré
deux mois plustard, soit le 10 janvier 2005 : voir |’ article 38 delaLoi. L’ appelante apris
connaissance de la demande d’ enregistrement au cours d' un autre litige relatif a une marque de
commerce entre les mémes parties au Royaume-Uni et elle a donné instructions a des mandataires
au Canada de 'y opposer. Le 23 décembre 2004, soit dans la période accordée pour la production,
le mandataire de |’ appelante a écrit au registraire pour solliciter une prorogation de trois mois pour
produire sa déclaration d’ opposition [TRADUCTION] « afin de permettre al’ opposante de bien étudier

ses motifs d’ opposition » (dossier d’ appel, ala page 56).

[3] Nul ne conteste que e bureau du registraire arecu cette lettre, mais on n’en ajamal's accusé
réception. En outre, que ce soit par inadvertance ou pour quelque autre raison, leregistraire s est
prononcé sur la demande d’ enregistrement de |’ intimée sans tenir compte de la demande de
prorogation. Le mandataire de |’ appelante n’a pas assuré le suivi pour voir ce gu'il éait advenu de

sa demande de prorogation.
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[4] Le 28 janvier 2005, leregistraire aavisé I’ intimée, au moyen d' un avis d’ admission, que sa

demande avait é&té admise. Lamarque de commerce a été enregistrée le 3 mars 2005.

[5] Lemandataire de I’ appelante, qui ne savait pas qu’ on N’ avait pas tenu compte de la
demande de prorogation, a produit sa déclaration d’ opposition le 31 mars 2005, pour apprendre que
lamarque avait é&é enregistrée. L’ appelante ad’ abord cherché a contester |’ enregistrement au
moyen d’ une demande de contréle judiciaire, en invoquant un mangue d’ équité procédurale, mais
elle adécidé de se désister de cette demande. Elle a ensuite présenté la requéte faisant |’ objet du
présent appdl, afin de solliciter une prorogation de délai pour déposer un avis d’ appel en vertu de
I’article 56 de laLoi. L’ appelante cherche a obtenir les réparations suivantes dans son projet d' avis
de demande :

[TRADUCTION]

1. une ordonnance accueillant I’ appd que Trust ainterjeté al’ encontre de ladécision du
registraire d’ admettre |’ enregistrement de lamarque AJ T WEEKLY Design et déclarant
que cet enregistrement est nul et sans effet juridique;

2. une ordonnance prescrivant que I’ opposition al’ encontre de la marque de commerce AJIT
WEEKLY Design procéde conformément ala déclaration d’ opposition produite auprés du
registraire et datée du 31 mars 2005;

3. subsidiairement, une ordonnance prévoyant laradiation de I’ enregistrement de lamarque
AJT WEEKLY Design, parce que, aladate ou dlle aété enregistrée, lamarque AJ T
WEEKLY Design n’ exprimait ou ne définissait pas exactement les droits existants d' Ajit
Newspaper Advertising, Marketing and Communications, Inc. ("ANAMCI"), lapersonne
paraissant étre le propriétaire inscrit de lamarque AJ T WEEKLY Design;

4. les dépens de Trust afférents ala présente demande;

5. toute autre réparation que la Cour juge appropriée.
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[6] Larequéte en prorogation de délai a é&é entendue par le juge von Finckenstein, qui I'a
rejetée apres avoir conclu que |’ appelante n’ avait pas chois e recours qui lui convenait. |1 aconclu
gu'il n'y avait aucune décision du registraire pouvant étre contestée par |’ appelante. Celle-ci avait
demandé une prorogation, mais cette demande N’ avait pas été rejetée; elle éait Smplement restée
sans réponse. Puisgue le registraire n' était pas tenu d’ accorder une prorogation, la période de
production s était écoulée, de sorte que I’ appelante n’ avait pu respecter le déai. Le juge des
requétes areproché al’ appelante son omission d’ assurer le suivi de sa demande de prorogation,
parce que sa position était gqu’ une demande de prorogation constituait [TRADUCTION] « une demande

courante qui est invariablement accordée par le registraire ».

[7] Lejuge des requétes a conclu que, puisgu’ éle n’avait pu respecter le délai de production
d'une déclaration d’ opposition, le recours de |’ appelante était de contester I’ enregistrement au
moyen d' une procédure en radiation aux termes de |’ article 57 de la Loi. Etant donné qu'il n'y avait
pas de décision du registraire, le droit d appel prévu par I’ article 56, lequel s applique a « toute
décision rendue par leregistraire, sous e régime de la présente loi », n’entrait pas en jeu.

L’ appelante était tenue d’ engager une procédure en radiation aux termes de I’ article 57 delaLoi.

LESOBSERVATIONSDE L’APPELANTE

[8] Avant latenue de I’ audition de |’ appel, la Cour a donné une directive aux parties leur
demandant de formuler des observations ala Cour, lors de I’ audience, sur la question suivante :
[TRADUCTION]

Lelégidateur ajugé opportun d' éablir, au paragraphe 39(3) delaLoi sur les marques de
COMMErce, Un recours pour le cas ou un enregistrement d' une marque de commerce serait
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admis sans tenir compte d’ une demande d' gjournement. Comme elle n’ a pastiré avantage
du recours prévu par le |égidlateur, | appelante n' est-elle pas limitée a contester
I’ enregistrement en engageant une procédure en radiation?

[9] Les avocats de |’ appelante ont tenté de répondre a cette question en faisant référence ala

décision Aliments Ault Ltée c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1992), 48 F.T.R. 1

(CF. 1"®ing.), conf. par [1993] 1 C.F. 319 (C.A.F.) (Aliments Ault). Selon I’ appelante, la décision

Aliments Ault appuie la proposition voulant que la Cour ait compétence pour intervenir en safaveur,

méme apres |’ enregistrement de la marque de commerce. Les faits dans |’ affaire Aliments Ault

étalent semblables a ceux del’ espéce, en ce que leregistraire avait donné un avis d’ admission de la

marque de commerce sans tenir compte d’ une demande de prorogation pour produire une

déclaration d’ opposition. Lorsque |’ opposante a cherché afaire annuler I'admission, le registraire a

prislaposition gu’il N’ avait pas le pouvoir d'intervenir, vu le paragraphe 39(2) qui, al’ époque, se

lisait ainsi :

39. (1) Lorsqu'une demande n'a pas éé
I'objet d'une opposition et que le ddlai
prévu pour laproduction d'une déclaration
d'opposition est expiré, ou lorsqu'une
demande afait I'objet d'une opposition et
gue celle-ci a été définitivement décidée en
faveur du requérant, le registraire 'admet
ausstot.

(2) Leregistraire ne peut proroger le délai
accordé pour laproduction d'une
déclaration d'opposition al'égard d'une
demande admise.

[10]

39. (1) When an application for the
regidtration of atrade mark either has not
been opposed and the time for the filing of
a statement of opposition has expired or it
has been opposed and the opposition has
been decided finaly in favour of the
applicant, the Registrar thereupon shall
dlow it.

(2) The Registrar shall not extend thetime
for filing a statement of opposition with
respect to any application that has been
alowed.

Avant I enregistrement de la marque de commerce, |’ opposante avait présenté une demande

de contréle judiciaire visant a obtenir I’ annulation de I’ admission. La Cour fédérale ajugé quele
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paragraphe 39(2) empéchait le registraire de donner suite ala demande de prorogation aprés qu’ une
demande a été admise, maisque I’ article 18 de la Loi sur la Cour fédérale permettait ala Cour, dans
des circonstances appropriées, d annuler I’ admission et d’ ordonner au registraire d’ examiner la
demande en prorogation de délai pour produire une opposition. Le défaut du registraire de tenir
compte de faits pertinents, en I’ occurrence la demande en prorogation de délai, constituait des
circonstances appropriées. Par conséguent, la Cour aannulé I’ admission et ordonné au registraire

d examiner lademande de prorogation.

[11] Enappel devant la Cour, ladécision de laCour fédérale a été confirmée. La Cour a conclu
gue « c'est une condition préalable al'admission par le registraire d'une demande d'enregistrement
gue celle-ci n'ait fait I'objet d'aucune opposition (ou, bien entendu, subsidiairement, qu'une
opposition ait été décidée en faveur du requérant) » (au paragr. 18). Selon la Cour, il n'y avait
aucune distinction afaire entre « I'opposition proprement dite et I'avis de l'intention de faire
opposition accompagné d'une demande de prorogation ». L’ appelante avait droit a ce que sa
demande de prorogation soit traitée avant que le registraire rende une décision sur la demande

d enregistrement. La Cour arejeté la procédure en radiation en tant que recours subsidiaire viable,
au motif qu’ elle devait étre introduite ala Cour fédérale plutot qu’ au moyen d’ une procédure

sommaire devant le registraire.

[12] Apresladécision Aliments Ault, laLoi aéé modifiée pour y gouter le paragraphe 39(3) qui
prévoit ce qui suit :

39. (1) Lorsqu'une demande n'a pas fait 39. (1) When an application for the
I'objet d'une opposition et que leddlai regigtration of atrade-mark either has not



prévu pour laproduction d'une déclaration
d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y aeu
opposition et que celle-ci a été décidée en
faveur du requérant, le registraire 'admet
ou, en casd'appd, il se conforme au
jugement définitif rendu en I'espéce.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
registraire ne peut proroger le délai accordé
pour la production d'une déclaration
d'opposition al'égard d'une demande
admise.

(3) Lorsgu'il aadmis une demande sans
avoir tenu compte d'une demande de
prorogation de délai préalablement
déposée, e registraire peut, avant de
délivrer un certificat d'enregistrement,
retirer 'admission et, conformément &
I'article 47, proroger le délai d'opposition.
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been opposed and the time for the filing of
a statement of opposition has expired or it
has been opposed and the opposition has
been decided in favour of the applicant, the
Registrar shall allow the application or, if
an appedl istaken, shal act in accordance
with the final judgment given in the appedl.

(2) Subject to subsection (3), the Registrar
shall not extend the time for filing a
statement of opposition with respect to any
application that has been allowed.

(3) Where the Registrar has allowed an
application without considering a
previoudly filed request for an extension of
timeto file a statement of opposition, the
Registrar may withdraw the application
from alowance a any time beforeissuing a
certificate of registration and, in
accordance with section 47, extend the time
for filing a statement of opposition.

[13] Enréponse alaquestion quelaCour lui aposée, I' appelante afait valoir que, bien quele
paragraphe 39(3) ait habilité le registraire, celan’a pas modifié sa position al’ égard d’ une décision
erronée. De méme que la Cour fédérale est intervenue dans la décision Aliments Ault, dorsquele
registraire ne le pouvait pas, |’ appelante fait valoir que la Cour pourrait, une fois encore, intervenir
alors que leregistraire ne le pouvait pas, cette fois-ci en annulant |’ enregistrement et en ordonnant
au registraire d’ examiner sarequéte en prorogation. Autrement dit, la mesure de redressement
prévue au paragraphe 39(3) n’apas limité I’ appel ante, parce que le probleme auqud dllefaisait face
n' éait pas |’ admission de lamarque de commerce, mais son enregistrement. Dans cette mesure, il y
avait unvide juridigue smilaire acelui qui existait avant |” adoption du paragraphe 39(3), auqud la

Cour fédérale pouvait répondre comme elle I’ afait dans la décision Aliments Ault.
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[14] L’appelante s est également appuyée sur la décision Aliments Ault pour répondre a

I’ argument avancé par I’ intimée selon lequel I’ appelante N’ avait pas la qualité requise pour interjeter
appe de ladécision du registraire, parce qu’elle n’ &ait ni une partie ni une intervenante : voir I’ arrét
Ordre des architectes de I’ Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A)),

2002 CAF 218, [2003] 1 CF. 331, au paragraphe 42. Selon |’ apped ante, la décision Aliments Ault
était un précédent appuyant la thése selon laguelle une demande en prorogation de délai équivaait a
une déclaration d’ opposition, de sorte que |’ appelante était, en effet, une partie jusgu’ a ce que sa
demande soit traitée. Comme le registraire n’ a pas répondu a sa demande, I’ appel ante était une

partie aux fins du traitement de la demande de prorogation.

[15] Enfin, I'appelante s est défendue contre I’ alégation selon laguelle ell e était quelque peu
responsable des événements qu’ €lle avait subis. Les avocats ont prislaposition que ¢’ éait la
pratique, parmi les avocats spécialisés en matiére de marques de commerce, de faire des demandes
en prorogation de délai juste avant I expiration des périodes de production et que ces demandes
étaient accueillies automatiquement. Les avocats ont rejeté I’ allégation selon laquelle I” appel ante
devait suivre sa demande de prorogation afin de pouvoir exercer ses droits aux termes du
paragraphe 39(3), au cas ou le registraire manquerait a son obligation d’ examiner la demande de
prorogation. Selon les avocats, ¢’ était au registraire qu’ il incombait de remplir son obligation

conformément alaloi; I’ appelante n’ était pas tenue de faire quoi que ce soit.
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[16] Ensupposant quelaCour était convaincue qu’ elle avait un droit d’ appel en vertu de

I"article 56, I appelante a ensuite fait vaoir qu' elle avait satisfait aux exigences pour obtenir une

prorogation de délai, comme I’ énonce la décision Smc. Canada (1996), 67 C.P.R. (3d) 334.

[17] L’intiméeasouligné que I’ appelante avait laissé périmer son droit de produire une

déclaration d’ opposition en présumant gu’ un gjournement discrétionnaire lui serait accordé.

L’ article47 delaLoi éablit clairement (comme lefait I’ avis de pratique publié par I’ Office de la

propriétéintellectuelle du Canada) qu’ une prorogation ne sera accordée que lorsque I’ opposant en

justifierale besoin :

47. (1) Si, dansun casdonné, leregistraire
est convaincu gue les circonstances
judtifient une prolongation du délai fixé par
laprésenteloi ou prescrit par les
réglements pour |'accomplissement d'un
acte, il peut, sauf disposition contraire de la
présente loi, prolonger le délai aprés|'avis
aLx autres personnes et selon lestermes
quil lui est loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée apres
I'expiration de pareil délai ou du délai
prolongé par le registraire en vertu du
paragraphe (1) ne peut étre accordée que s
le droit prescrit est acquitté et s le
registraire est convaincu que I'omission
d'accomplir I'acte ou de demander la
prorogation dans ce délai ou au cours de
cette prorogation n'éait pas
raisonnablement évitable.

47. (1) If, in any case, the Registrar is
satisfied that the circumstances justify an
extension of the time fixed by thisAct or
prescribed by the regulations for the doing
of any act, he may, except asin this Act
otherwise provided, extend the time after
such notice to other persons and on such
terms as he may direct.

(2) An extension applied for after the
expiration of the time fixed for the doing of
an act or the time extended by the Registrar
under subsection (1) shall not be granted
unlessthe prescribed feeis paid and the
Registrar is satisfied that the failure to do
the act or apply for the extension within
that time or the extended time was not
reasonably avoidable.

[18] L’intimée conclut que |’ appelante ne peut présumer qu’ une demande de prorogation sera

invariablement accueillie. Dans cette mesure, il semblerait qu’ une demande de prorogation ne



Page: 10

saurait étre assimilée a une déclaration d opposition comme on I’ alaissé entendre dans la décision

Aliments Ault.

[19] Enréponse alaquestion que la Cour aposée aux parties, I’ intimée convient que I’ appel ante,
N’ ayant pastiré avantage de la mesure de redressement prévue au paragraphe 39(3), et limitée a
procéder au moyen d’ une action en radiation. L’ intimée souligne qu’ une marque de commerce
enregistrée congtitue un actif de grande valeur pouvant faire I’ objet de différentes transactions
commerciaes. Par conségquent, une fois qu’ une marque de commerce apparait sur leregistre, il n'y a
gu’un nombre limité de facons de laretirer, comme |’ article 57 traitant de laradiation ou

I"article 45, ladisposition relative au « bois mort ». C est pourquoi le recours par |’ appelante au

droit d' appel prévu par I’ article 56 al’ égard d’ une marque de commerce enregistrée est inapproprié.
L’ article 56 s applique atoute décision du registraire, y compris celle d admettre I’ enregistrement

d’ une marque de commerce, mais une fois que la marque de commerce est enregistrée, I’ intimée

affirme que la procédure appropriée pour lafaire retirer du registre est une action en radiation.

ANALYSE
[20] L’appelantevise aexercer ledroit d appel quel’ ontrouveal’ article 56 delaLoi, lequel
prévoit ce qui suit :

56. (1) Appel detoute décisionrenduepar  56. (1) An appedl liesto the Federal Court
leregistraire, souslerégimedelaprésente  from any decision of the Registrar under
loi, peut étreinterjeté ala Cour fédérae this Act within two months from the date
dans les deux mois qui suivent ladateoule  onwhich notice of the decision was
registraire aexpédié l'avisdeladécisonou  dispatched by the Registrar or within such
danstel délai supplémentaire accordépar le  further time asthe Court may alow, either
tribunal, soit avant, soit aprés 'expiration before or after the expiration of the two
des deux mois. months.
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[..]

(5) Lorsde I'appd, il peut é&re apportéune  (5) On an appeal under subsection (1),
preuve en plusde cdle qui aééfournie evidence in addition to that adduced before

devant leregidtraire, et le tribuna peut the Registrar may be adduced and the
exercer toute discrétion dont le registraire Federal Court may exercise any discretion
est investi. vested in the Registrar.

[21] Par souci de commodité, je répeteici lesréparations que I’ appel ante sollicite dans son projet
d avis de demande:
[TRADUCTION]

1. une ordonnance accueillant I’ appd que Trust ainterjeté al’ encontre de ladécision du
registraire d’ admettre |’ enregistrement de lamarque AJ T WEEKLY Design et déclarant
que cet enregistrement est nul et sans effet juridique;

2. une ordonnance prescrivant que I’ opposition al’ encontre de la marque de commerce AJIT
WEEKLY Design procéde conformément ala déclaration d’ opposition produite auprés du
registraire et datée du 31 mars 2005;

3. subsidiairement, une ordonnance prévoyant laradiation de I’ enregistrement de lamarque
AJT WEEKLY Design, parce que, aladate ou dlle aété enregistrée, lamarque AJ T
WEEKLY Design n’exprimait ou ne définissait pas exactement les droits existants d' Ajit
Newspaper Advertising, Marketing and Communications, Inc. ("ANAMCI"), lapersonne

paraissant étre le propriétaire inscrit de lamarque AJ T WEEKLY Design;
4. les dépens de Trust afférents ala présente demande;

5. toute autre réparation que la Cour juge appropriée.

[22] Il ressort des paragraphes 1 et 2 ci-dessus que |’ gppel ante vise a obtenir I’ annulation de

I’ enregistrement de la marque de commerce de |’ intimée comme moyen pour permettre I’ audition
de son opposition. Subsidiairement, le paragraphe 3 vise a obtenir une ordonnance radiant

I’ enregistrement de lamarque de commerce de I’ intimée, au motif que I’ enregistrement n’ exprime

ou ne définit pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit, I’ intimée. On peut ajuste
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titre avancer que I’ appelante vise a obtenir de la Cour qu’ élle radie du registre lamarque de

commerce de |’ intimée au moyen d’ un appel aux termes del’ article 56, que ce soit pour des motifs

d ordre procédura ou de fond.

[23]

Ladifficulté alaqudle se heurte |’ appelante, ¢’ est gqu’ une demande visant a annuler

I’ enregistrement d’ une margque de commerce, a savoir laradiation, N’ est pas sur un pied d' égalité

avec un appel d une décision du registraire. Un appel peut étre interjeté, en vertu de I’ article 56, a

I’ encontre d’ une décision du registraire qui admet une marque de commerce, c.-a-d. qui rejette une

opposition, mais une fois que la marque de commerce est enregistrée, elle ne peut étre contestée que

pour des motifs de fond au sensdel’article 57. Le registraire peut annuler un enregistrement au

motif que certaines exigences formelles n’ ont pas éé remplies (voir les articles 43, 45 et 46 de la

Loi), mais seule la Cour fédérale peut annuler un enregistrement au motif que « le registre n'exprime

ou ne définit pas les droits existants de |a personne paraissant étre le propriétaire inscrit dela

marque ». Méme le registraire doit présenter une demande ala Cour fédérale pour radier une

marque de commerce pour des motifs defond :

57. (1) LaCour fédérale a une compétence
initiale exclusive, sur demande du
registraire ou de toute personne intéressee,
pour ordonner qu'une inscription dansle
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 lamarque.

(2) Personne n'ale droit dintenter, en vertu
du présent article, des procédures mettant

57. (1) The Federal Court has exclusive
original jurisdiction, on the application of
the Regidtrar 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 asit
appears on the register does not accurately
express or define the exigting rights of the
person appearing to be the registered owner
of the mark.

(2) No person is entitled to institute under
this section any proceeding calling into
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en question une décision rendue par le question any decision given by the
regidraire, de laquelle cette personneavait  Registrar of which that person had express
recu un avisformel et dont elle avait le notice and from which he had aright to
droit d'interjeter appd. appedl.

[24] EnI’espece, lamarque de commerce a été enregistrée, atort ou araison. Contrairement a
une procédure aux termes de I’ article 56, une action en radiation n’ est pas un appel. Elle peut étre
introduite par toute personne ayant un intérét, méme s'il ne s agit pas d' une partie ala procédure

d opposition. Il N'y apas de délai imparti pour I'introduire. Le résultat S impose atous en ce sens
gue dées qu’ une marque de commerce est retirée du registre, elel’ est atous égards : voir ladécision
Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc. (1997), 77 C.P.R. (3d) 451. Les différences
entre un appel prévu al’ article 56 et une action en radiation aux termes de |’ article 57 sont réelles et

importantes.

[25] L’appelante concéde que, slon lesfaits del’ espéce, e registraire ne peut pasintervenir au
sujet de I’ enregistrement, mais elle fait valoir, en invoguant la décision Aliments Ault, que la Cour
N’ est pas liée par lacompétence du registraire. En d’ autres termes, la Cour n’est paslimitée a
n’ouvrir droit qu’' alaréparation que pourrait accorder le registraire. Comme celaadéja été
mentionné, al’ époque ou la décision Aliments Ault a été rendue, le registraire ne pouvait pas
accorder une prorogation de délai apres|’ admission d’ une margque de commerce. Celan’ empéchait
pas la Cour fédérale d’ annuler I’admission afin de permettre au registraire d’ exercer sacompétence
pour accorder la prorogation. En I’ espéce, I’ appel ante affirme que, bien que le registraire ne puisse
pas prendre des mesures al’ égard de I’ enregistrement, rien n” empéche la Cour fédérale de I’ annuler

(méme s leregistraire ne pourrait pasle faire) afin de permettre au registraire d’ exercer son pouvoir
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discrétionnaire d’ accorder la demande en prorogation de délai, présentée par |’ appel ante, pour

produire son opposition.

[26] L’appeante ne peut avoir gain de cause, et ce, pour deux raisons. Lapremiere, ¢'est quela
modification delaLoi qui asuivi ladécision Aliments Ault lui offre un autre recours approprié, ce
qui justifie le refus de la Cour fédérale d’ exercer sacompétence aux termesdel’article 18. La
seconde, ¢’ est que la Cour adécidé plus récemment, dans |’ arrét Bacardi & Co. ¢. Havana Club
Holdings SA., 2004 CAF 220, [2004] A.C.F. n° 1001 (Bacardi), que I’ enregistrement ne doit pas
étre remis en question au cours d’ une procédure d’ opposition. Cela est compatible avec le régime de
laLoi qui prévoit un forum et des motifs particuliers pour contester un enregistrement existant. Le

rejet del’ appel est justifié par I’un ou I’ autre de ces motifs.

[27] Sagissant d abord del’ affaire Aliments Ault, il est utile de rappeler quel fondement a permis
ala Cour d'intervenir. En annulant la décision du registraire d’ admettre I’ enregistrement de la
marque de commerce, la Cour arecouru alacompétence qui lui est conférée par I’ article 18 dela
Loi sur les Coursfédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, pour annuler la décision afin de permettre au
registraire d’ exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour laproduction d’un avis

d opposition. De laméme facon, affirme I’ appel ante, 1a Cour fédérale pourrait exercer son pouvoir
discrétionnaire, aux termesdel’ article 18, pour annuler I’ enregistrement sur la base d’ un déni de
justice naturelle, et ce, afin de permettre au registraire d’ exercer son pouvoir discrétionnaire de

proroger le délai pour que I’ appel ante puisse produire sa déclaration d’ opposition.
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[28] Ladifficulté que présente cet argument, et laraison pour laquelle la Cour asoulevéla
guestion relative au paragraphe 39(3) avec les parties, ¢’ est que depuis que la décision Aliments Ault
aétérendue, laLoi aété modifiée pour prévoir un recours dont I’ opposante ne disposait pas a
I’ époque. Ce recours est un autre recours appropri€ qui autorise la Cour arefuser d’ exercer sa

compétence aux termes de |’ article 18 de laLoi sur les Coursfédérales.

[29] Dansl’aré Hardkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, la Cour supréme du
Canada, apres avoir fait remarquer que le certiorari éait un recours discrétionnaire, a décidé que la
disponibilité d’ un autre recours approprié milite contre I’ exercice du pouvoir discrétionnaire

d accorder une réparation. Le contréle judiciaire remplace maintenant les brefs de prérogative (voir

lesarticles18 et 18.1 delaLoi sur les Cours fédérales) et est assujetti alaméme restriction.

[30] Dansladécision Aliments Ault, la Cour a exercé sa compétence aux termes del’ article 18
aprés avoir conclu qu’ une action en radiation ne congtituait pas un autre recours approprié
concernant le défaut du registraire d' examiner lademande en prorogation de délai del’ éventuelle
opposante : voir le paragraphe 21 de |’ arrét de la Cour d’ appel. Par la suite, quand il amodifiéla
Loi, le |égidateur a prévu un autre recours approprié afin de permettre au registraire d’ annuler une
admission lorsqu’il procédait dans le cadre d’ une demande en prorogation de délai. En faisant
preuve d’ un peu de diligence, une partie dont lademande de prorogation n’ a pas été examinée peut
porter |’ affaire al’ attention du registraire avant que la margue ne soit enregistrée pour que sa

demande de prorogation soit examinée au fond. L’ appelante ne peut manquer de tirer avantage d’ un
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recours sommaire prévu par la Loi pour ensuite faire valoir que I’ omission du registraire afait

gu' elleasubi lesinconvénients et les fraisliés a une procédure plus pénible.

[31] Laroutechoisie par I’ appelante est également bloquée par I’ arrét Bacardi, danslequel la
Cour a déclaré : « Indépendamment de lafagon dont la requéte est formul ée, I'opposition n'est pasla
procédure qui convient pour demander expressément ou tacitement la modification du registre. » :

voir |’ arrét Bacardi, au paragraphe 38.

[32] Enrésumé, lesfaits de cette affaire sont les suivants. Havana Club Holdings SA. (la
demanderesse) visait a enregistrer certaines marques de commerce qui, il est vrai, créaient dela
confusion avec la marque de commerce déposée « Havana Club ». La demanderesse s appuyait sur
I’article 15 de laLoi qui permet I’ enregistrement de marques de commerce créant de laconfusion s
elles appartiennent toutes ala méme personne. Le déposant initial de lamarque « Havana Club »,
employée en liaison avec du rhum, était Jose Arechabala S.A., une société cubaine qui a éé
nationalisée par e régime Castro. A la demande de la société nationalisée, Jose Arechabala S.A.
Nacionalizada, (Nacionalizadad), le registraire amodifi€ le registre pour qu’ elle soit mentionnée a

titre de propriétaire inscrit de lamarque. La demanderesse était |’ ayant cause de Nacionalizada.

[33] Bacardi S est opposée al’ enregistrement projeté au motif que la demanderesse n’ était pasle
véritable propriétaire de lamarque « Havana Club » et qu’ élle ne pouvait donc pastirer avantage de
I’article 15 delaLoi. Bacardi afait valoir que le registraire avait commis une erreur lorsgu’il avait

modifié leregistre afin qu’il corresponde alarevendication de Nacionalizada quant ala propriété de
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lamarque parce que, en ce faisant, il avait donné effet a des dispositions | égidatives confiscatoires.
Leregistraire aconvenu que le registre avait &é modifié par erreur maisa décidé qu'il n’ avait
cependant pas compétence pour modifier le registre, un pouvoir qui, selon lui, appartenait

exclusvement ala Cour fédérae.

[34] Bacardi ainterjeté appel deladécision du registraire, qui avait rejeté son opposition, devant
laCour fédérale en vertu del’article 56 delaLoi. La Cour fédérae, concluant que leregistraire
avait eu raison d appreécier les limites de sa compétence commeil I’ avait fait, argjeté I’ appd : voir
ladécision Bacardi & Co. c. Havana Club Holdings SA., 2003 CF 938, [2003] A.C.F. n° 1195
(Bacardi). LaCour aé&té saisie de |’ affaire et elle a également rejeté |’ appel. La substance de I’ arrét
delaCour setrouve dans les passages suivants :

38. Lasituation actuelle ressemble a celle qui était soumise au juge Cattanach dans |'affaire
Qunshine Biscuits Inc. ¢. Corporate Foods Ltd., (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1®inst.).
Dans cette affaire, qui portait aussi sur une procédure d'opposition, |'appelante exhortait le
registraire ane pas tenir compte de lamargque de commerce de la demanderesse. Le juge
Cattanach arefusé cette demande en reconnaissant que |'appelante demandait en fait la
radiation d'une marque de commerce existante. Dans cette affaire, comme dans |a présente,
lavoie de recours que |'appelante aurait di choisir était une demande de radiation devant la
Cour fédérale. Indépendamment de lafacon dont la requéte est formulée, I'opposition n'est
pas la procédure qui convient pour demander expressément ou tacitement la modification du

registre.

39. Jetiens par ailleurs a souligner acet égard que je ne puis accepter I'interprétation par trop
restrictive que I'appel ante donne du jugement Sunshine Biscuits. Bien que cette affaire ne
porte pas sur le paragraphe 15(1) delaLoi, la conclusion du juge Cattanach (ala page 62)
suivant laquelle « lavalidité de la marque de commerce déposée ne peut étre remise en
guestion dans |e cadre d'une procédure d'opposition » et que le recours approprié pour le
requérant est de présenter une demande de radiation sapplique égaement au cas qui nous
occupe.

[Non souligné dans |’ original ]
[Arrét Bacardi, aux paragraphes 38 et 39.]
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[35] L’arrét Bacardi confirme que le registraire ne peut prétendre faire abstraction de

I’ enregistrement d’ une marque de commerce, ou I’ annuler, pour des motifs de fond au cours d’ une
procédure d’ opposition, laguelle constitue le forum pour régler leslitiges concernant des marques
de commerce projetées. Ce forum comprend un appel, en vertu del’ article 56, de ladécision du
registraire ayant trait al’ opposition. Dans cette mesure, le raisonnement expose dans I’ arrét Bacar di

S applique aun tel appdl.

[36] S I'appelante prétend qu’ une marque de commerce déposée « n'exprime ou ne définit pas
exactement les droits existants de la personne paraissant étre e propriétaire inscrit de la marque »,

elle doit alors contester cet enregistrement dans le cadre d’ une procédure en radiation.

[37] Par conségquent, la procédure d’ opposition de I’ appelante doit céder le pas al’ enregistrement
de lamarque de commerce de |’ intimée. Puisgue I’ appel ante ne dispose d’ auicun recours aux termes
del’article 56, €lle 0’ a pas besoin d’ une prorogation du délai pour interjeter un appel en vertu de cet

article et 'y apasdroit.



[38] Pour cesmatifs, I appel devrait étrerejeté.

« Je souscris aux présents motifs
Gilles Létourneau, j.c.a. »
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