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[1] L’ appel vise le jugement (2007 CF 243), en date du 2 mars 2007, par lequel le juge Strayer a
accueilli lademande présentée par lesintimées Emall.calnc. et Emall Inc. (Emall) en vue d obtenir
laradiation de deux marques de commerce appartenant al’ appelante, Cheaptickets and Travel Inc.
(Cheaptickets). Les marques de commerce déposées en cause sont CHEAP TICKETS, n° 564 905,

et CHEAP TICKETSAND TRAVEL & DESIGN, n° 564 432.

Question préliminaire sur la compétence

[2] Le registraire des marques de commerce a donné suite &I’ ordonnance de radiation environ
17 jours aprés sa délivrance, soit avant |’ expiration du délai d' appel. Cheaptickets n’ avait pas

demandé au juge Strayer ou anotre Cour qu’il soit sursisal’ exécution de |’ ordonnance. |1 appert
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gue, contrairement a ce que croyait Cheaptickets, le registraire n’ a pas pour politique de reporter

I’ exécution d' une ordonnance de radiation jusqu’ a ce que tous les droits d’ appel soient épuisés.

[3] Emall fait valoir que, méme s I'article 57 dela Loi sur les marques de commerce,

L.R.C. 1985, ch. T-13, accorde ala Cour fédérale la compétence initiale exclusive pour ordonner la
radiation d’ une marque de commerce déposée, aucune disposition de la Loi sur les marques de
commerce ou delaLoi sur les Coursfédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, n’ accorde expressement a
notre Cour le pouvoir d ordonner le rétablissement d’ une marque de commerce qui aétéradiée ala

suite d’ une ordonnance de la Cour fédérale. Si cet argument est juste, I’ appel devient théorique.

[4] Je ne souscris pas al’ argument avancé par Emall. A mon avis, la Cour a compétence pour
accorder la réparation demandée par Cheaptickets dans e présent appel. J arrive a cette conclusion

pour les motifs exposés ci-dessous.

[5] Le paragraphe 57(1) delaLoi sur les marques de commerce est rédigé comme suit :

57. (1) LaCour fédérde aune compétence  57. (1) The Federal Court has exclusive
initiale exclusive, sur demande du origina jurisdiction, on the application of
registraire ou de toute personneintéressée,  the Registrar or of any person interested, to
pour ordonner qu’ uneinscription dansle order that any entry in the register be struck
registre soit biffée ou modifiée, parce que, a out or amended on the ground that at the

|ladate de cette demande, I’ inscription date of the application the entry asit
figurant au registre n’exprime ou ne définit  appears on the register does not accurately
pas exactement les droits existants de la express or define the existing rights of the
personne paraissant étre le propriétaire person appearing to be the registered owner

inscrit de lamarque. of the mark.
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[6] Laradiation d’ une marque de commerce déposée est en fait, pour reprendre laformulation

del’article 57, le biffage d’ une inscription dans | e registre des marques de commerce.

[7] Une ordonnance en radiation d’ une marque de commerce déposée est un jugement définitif
delaCour fédérae. Le défendeur dans la procédure en radiation ale droit, en vertu de
I’alinéa 27(1)a) delaLoi sur les Cours fédérales, d'interjeter appel de |’ ordonnance de radiation

devant notre Cour.

[8] L’ article 52 delaLoi sur les Cours fédérales énonce les pouvoirs de la Cour al’ égard des
appels. Dansle cas d’ un appel d’ une décision de la Cour fédérae, le sous-alinéa 52b)(i) prévoit que
laCour peut :

(i) soit rejeter I appel ou rendrelejugement (i) dismiss the appeal or give the

gue laCour fédérale aurait di rendre et judgment and award the process or other

prendre toutes mesures d’ exécution ou proceedings that the Federal Court should
autres que celle-ci aurait da prendre [...]. have given or awarded [...].

[9] Selon mon interprétation du sous-alinéa 52b)(i), lorsgue I’ ordonnance frappée d appel est
une ordonnance de radiation, la Cour peut soit rejeter |’ appel, auquel cas |’ ordonnance de radiation
est maintenue, soit y faire droit. Si I’ appel est accueilli, la Cour peut aller plusloin et, en rendant

I’ ordonnance que la Cour fédérale aurait di rendre, €lle peut rejeter la demande en radiation. Si cette
ordonnance est rendue apres |’ exécution de laradiation, le registraire des marques de commerce est
tenu, des réception de I’ avis de |’ ordonnance, d’ annuler laradiation et, en fait, de rétablir

I”inscription de lamarque de commerce.



Page: 4

La présomption de validité de |’ inscription d’ une margue de commerce

[10] Cheapticketsafait valoir, dans plusieurs contextes différents, que I’ inscription d’ une marque
de commerce est présumeée valide. Emall ne conteste pas |’ existence de cette présomption et il ne
fait aucun doute que le juge Strayer la connaissait. || me semble toutefois que Cheaptickets essaie de

donner a cette présomption une importance déraisonnable.

[11] L’ existence delaprésomption de validité est confirmée dansla décision General Motors of
Canada c. Décarie Motors Inc. (C.A.), [2001] 1 C.F. 665 (paragraphe 31). La source citée a
I”appui de |’ existence de cette présomption est Hughes on Trade Marks (Markham Ont..
Butterworths, 1984, page 556). Dans I’ édition la plus récente a feuilles mobiles de cette publication,
Hughes on Trade Marks (deuxiéme édition, Markham Ont.: LexisNexis Canadalnc.), la
présomption de vaidité est analysée au paragraphe 56 (page 817). D’ aprés la jurisprudence citée, en
particulier la décision Unitel Communications Inc. ¢. Bell Canada, 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1®inst.),
alapage 27, laprésomption aurait pour origine la disposition légidative qui aprécédé |’ article 19

delaLoi sur lesmarques de commerce. L’ article 19 est rédigé comme suiit :

19. Sousréserve des articles 21, 32 et 67, 19. Subject to sections 21, 32 and 67, the

I’ enregistrement d’ une marque de registration of atrade-mark in respect of
commerce al’ égard de marchandises ou any wares or services, unless shown to be
services, sauf 9 soninvalidité est invalid, givesto the owner of the trade-

démontrée, donne au propriétaire le droit mark the exclusive right to the use
exclusif al’emploi de célle-ci, danstout le  throughout Canada of the trade-mark in
Canada, en ce qui concerne ces respect of those wares or services.
marchandises ou services.
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[12] Laprésomption de validité éablie par I article 19 de laLoi sur les marques de commerce est
semblable ala présomption de vaidité d un brevet éablie al’ article 45 delaLoi sur lesbrevets,
L.R.C. 1985, ch. P-4. Dans|’ arrét Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, le
juge Binnie a estimé que laformulation de la présomption était plutot faible et expliqué (au
paragraphe 43) que la présomption augmente peu la charge qui incombe déja, de lamaniére
habitudlle, alapartie qui attague lavalidité du brevet. Cdasignifie, a mon avis, gqu’ une demande de
radiation sera accueillie seulement s I’ examen de toute la preuve présentée ala Cour fédérae
permet d' éablir que la marque de commerce N’ était pas enregistrable al’ époque pertinente. La

présomption de validité ne sert arien de plus.

Laquestion de savoir s les marques de commerce donnaient une description claire alapériode
pertinente

[13] Lademande deradiation était fondée sur le paragraphe 18(1) delaLoi sur les marques de
commerce, dont les dispositions pertinentes sont reproduites ci-dessous (non souligné dans

I"original) :

18. (1) L’ enregistrement d’ une marque de  18. (1) The registration of atrade-mark is

commerce est invalide dansles cas invalid if

suivants:
a) lamargue de commerce n’ était (a) the trade-mark was not
pas enregistrable ala date de registrable at the date of registration,
I’ enregistrement;
b) la marque de commerce n’ est pas (b) the trade-mark is not distinctive
distinctive al’ époque ou sont at the time proceedings bringing the
entamées les procédures contestant validity of the registration into

lavalidité de I’ enregistrement; question are commenced, or

O [...]. ©]1...]
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[14] Unedemande de radiation fondée sur |’ alinéa 18(1)a) fait nécessairement jouer le

paragraphe 12(1), dont les dispositions pertinentes sont rédigées comme suit :

12. (1) Sousréservedel’ article 13, une 12. (1) Subject to section 13, atrade-mark

marque de commerce est enregistrable isregistrableif it isnot
sauf dans |’ un ou I’ autre des cas suivants : [.]

[...]
b) qu’ elle soit sous forme graphique, (b) whether depicted, written or sounded,
écrite ou sonore, elle donne une either clearly descriptive or deceptively
description claire ou donne une misdescriptive in the English or French

description fausse et trompeuse, en langue language of the character or quality of the
francaise ou anglaise, delanature ou dela wares or servicesin association with
gualité des marchandises ou services en which it is used or proposed to be used or
liaison avec lesquels elle est employée, ou  of the conditions of or the persons
al’égard desquels on projette de employed in their production or of their
I’employer, ou des conditions de leur placeof origin|...]

production, ou des personnes qui les

produisent, ou du lieu d origine de ces

marchandises ou services|...]

[15] Lejuge Strayer a conclu que les marques de commerce donnaient une description claire de
lanature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesgquels elles étaient
employées par Cheaptickets, qui est une agence de voyages. |l aconclu sur ce fondement que, par

I’ effet combiné de |’ dlinéa 18(1)a) et del’ dinéa 12(1)b), I enregistrement était invalide.

[16] Cheaptickets allegue que le juge Strayer afait erreur en concluant que les marques de
commerce donnaient « une description claire » au sensdel’ alinéa 12(1)b), parce qu’ elles évoquent
tout au plus simplement la nature ou la qualité des services offerts par Cheaptickets. |l s agit d' une
question mixte defait et de droit qui ne sera pas réexaminée en appel en |’ absence d’ une erreur

manifeste et dominante ou d’ une erreur de droit facilement isolable. Mon examen du dossier et les



Page: 7

observations des avocats ne révélent aucune erreur de droit de la part du juge Strayer, ni aucune

erreur de fait manifeste et dominante.

Ladisposition d' exception du paragraphe 12(2)

[17] Cheaptickets alégue que le juge Strayer N’ apas envisage |’ application du paragraphe 12(2)

delaLoi sur les marques de commerce, formulé comme suit (non souligné dans |’ original) :

12. (2) Une margue de commerce qui 12. (2) A trade-mark that is not

N’ est pas enregistrable en raison de registrable by reason of paragraph (1)(a)
I’alinéa (1)a) ou b) peut étre enregistrée  or (b) isregistrableif it has been so used
si elle a été employée au Canada par le in Canada by the applicant or his

requérant ou son prédécesseur entitrede  predecessor in title as to have become
facon a étre devenue distinctive aladate  distinctive at the date of filing an

de la production d’ une demande application for its registration.

d’ enregistrement la concernant.

[18] Emall prétend que le paragraphe 12(2) peut ére invoqué lors du processus d’ enregistrement
d’ une marque de commerce, et non al’ occasion d’ une procédure en radiation. Elle soutient que,
dans une procédure en radiation, la disposition pertinente est le paragraphe 18(2), rédigé comme suit

(non soulignédans |’ origindl) :

18. (2) Nul enregistrement d’ une marque 18. (2) No registration of atrade-mark that

de commerce qui était employée au had been so used in Canada by the
Canada par I’ inscrivant ou son registrant or his predecessor intitle asto
prédécesseur entitre, au point d' étre have become digtinctive at the date of
devenue digtinctive aladate registration shall be held invalid merely on
d enregistrement, ne peut étre considéré the ground that evidence of the

commeinvalide pour laseuleraison quela  digtinctiveness was not submitted to the
preuve de ce caractere distinctif n'apaséé competent authority or tribuna before the
soumise al’ autorité ou au tribunal grant of the registration.

compétent avant |’ octroi de cet

enregistrement.
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[19] Le paragraphe 18(2) offre au titulaire d’' une marque de commerce déposée un moyen de
défense particulier pouvant étre invoqué dans le cadre d’ une procédure en radiation si lamarque de
commerce possédait un caractere distinctif au moment ou le processus d’ enregistrement aprisfin,

méme s le Registraire des marques de commerce n’a pas regu de preuve de cefait.

[20] Laconséguence del’argument formulé par Emall est que, s Cheaptickets n' est pasen
mesure d’ éablir que le caractére distinctif existait alafin du processus d enregistrement, comme le
prévoit le paragraphe 18(2), elle n’ aurait méme pas la possibilité de tenter d’ établir qu'il existait au
début de ce processus. Emall n’acité aucune source al’ appui d’ une interprétation auss restrictive
du paragraphe 12(2), et je ne vois aucune raison d’ accepter cette interprétation. A mon avis,

I’ existence du paragraphe 18(2) n’ empéche pas Cheaptickets d' invoquer le paragraphe 12(2) dansla

procédure en radiation.

[21] Cheapticketsaraison dedire quelejuge Strayer n’a pasfait éat du paragraphe 12(2). Il peut
S agir d une erreur ou d’ une omission de sapart ou celapeut indiquer qu'il aestimé qu'il n’ était pas
important d’ en parler. Dans|’un ou I’ autre des cas, I’ omission est sans conséguence. Le dossier ne
comporte aucun éément de preuve qui peut raisonnablement appuyer I’ argument de Cheaptickets
suivant lequel les marques de commerce avaient acquis un caractere distinctif ala date alaquelle les

demandes d’ enregistrement ont été déposees.

[22] Sdlon Cheaptickets, le paragraphe 16 des motifs de I’ ordonnance du juge Strayer indique

gu'il aenrédité conclu que les marques de commerce éaient distinctives ala date du dép6t de la
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demande d’ enregistrement, parce qu'il parle de I’ absence d’ @ éments de preuve démontrant qu’ elles
avaient cessé d' étre distinctives aprés cette date. Je ne puis accepter cette interprétation du
paragraphe 16. Suivant mon interprétation, le paragraphe 16 vise aexpliquer que, parce que le

juge Strayer avait conclu que lademande de radiation présentée par Emall avait été accueillie sur le
fondement deI’ainéa 18(1)a), il n’ était pas nécessaire d’ examiner la partie de lademande de
radiation qui était fondée sur I’ alinéa 18(1)b). Lejuge Strayer aaors formulé 1’ opinion incidente
que lademande fondée sur I’ alinéa 18(1)b) aurait de toute fagon échoué en raison de I’ insuffisance

delapreuve.

Examen distinct du dessin-marque

[23] Cheaptickets alegue que le juge Strayer N’ a pas examing les aspects uniques et distinctifs de
lamarque CHEAP TICKETSAND TRAVEL & DESIGN séparément de lamarque CHEAP
TICKETS. A mon avis, cette observation est sans fondement. La contestation de I’ enregistrabilité
des marques de commerce reposait sur I’emploi des mots « CHEAP TICKETS » comme partie
intégrante des marques de commerce déposees de Cheaptickets. Rien dansla preuve n’indique que
Cheaptickets a d§arenoncé ou manifesté la volonté de renoncer arevendiquer les mots « CHEAP

TICKETS » employés dans lamarque CHEAP TICKETS AND TRAVEL & DESIGN.

Conclusion
[24] Jergetterais|’ appel avec dépens.

« K. Sharlow »

j.ca

Traduction certifiée conforme
Sandrade Azevedo, LL.B.
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