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EN PRESENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER

ENTRE:
HYUNDAI AUTO CANADA, unedivision de
HYUNDAI MOTOR AMERICA
demanderesse
et
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et
AT PAC WEST AUTO PARTSENTERPRISE LTD.
défender esses
MOTIFSDE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Introduction
[1] I| S agit d’ une requéte présentée par la demanderesse en vue de d’ obtenir une injonction

interlocutoire empéchant les défenderesses d’ employer une marque de commerce de la
demanderesse a savoir lamarque HY UNDAI, numéro d’ enregistrement 302619, et de créer dela
confusion au Canada entre les marchandises, services ou entreprises des défenderesses et ceux dela

demanderesse. La présente requéte est présentée dans le cadre d’ une action visant a obtenir une
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injonction permanente, des dommages-intéréts ou la remise des profitsains que d’ autres réparations

ACCESDIres.

Lesfaits

[2] Lademanderesse Hyundai Auto Canada (HAC) est une division de Hyundai Motor
America, une société de laCalifornie. Le siege de HAC est situé a Markham (Ontario). HAC
importe des automobiles Hyundai et des piéces de la Corée et des Etats-Unis. Selon la preuve
soumise par afidavit, elle vend des automobiles, des pieces et des accessoires par I’ entremise d’' un
réseau de concessionnaires d’ automobiles au Canada, et ce, depuis de janvier 1984. HAC est entre

autres propriétaire de lamarque de commerce HY UNDAMI, enregistrée sous le numéro 302619.

[3] Il N’ est pas contesté que les défenderesses vendent notamment des piéces pour les
automobiles HY UNDAI. Ces piéces et leur emballage portent la marque de commerce HY UNDALI.
Les défenderesses vont valoir qu'il S agit de pieces véritables qu’ elles acquierent au Canada d’ un
seul fournisseur qu’' elles ont jusgu’ a maintenant refusé de nommer. Les défenderesses ont recu de

I’ avocat de la demanderesse une lettre datée du 22 janvier 2004 alléguant qu’ elles violaient la
margue de commerce de la demanderesse et exigeant qu'’ elles cessent de vendre des piéces et
accessoires pour véhicules automobiles portant les marques de commerce déposées de la
demanderesse. Entre ce moment-la et le 30 juillet 2004, des |ettres ont été échangées, mais|’ affaire
N’ apas été réglée. Les défenderesses n’ ont ensuite pas eu de nouvelles jusqu’ au 25 mai 2005,
lorsque la demanderesse aintenté la présente action. En transmettant la déclaration al’ avocat des

défenderesses, I’ avocat de la demanderesse afait savoir que sa cliente présenterait, la semaine
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suivante, une requéte en vue d' obtenir une injonction interlocutoire. En fait, plusd' un an s est

écoulé avant le dépdt de la présente requéte le 31 juillet 2006.

[4] L es défenderesses ont déposé une défense dans laquelle elles ont présenté la demande
reconventionnelle habituelle en alléguant que la marque de commerce de la demanderesse est

invalide.

[5] Dans!’intervalle, les défenderesses ont demandé, le 20 juin 2006, |’ enregistrement de la
marque de commerce HY UNDAI au nom de Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited.
Les mots descriptifs a employer en liaison avec cette marque de commerce étaient exactement les
mémes que ceux utilisés dans |’ enregistrement existant de lamarque de commerce HY UNDAI dela
demanderesse. L es parties reconnai ssent que cette derniére est en suspens jusgu’ a ce que soient
menées a bonne fin les procédures prévues al’ article 57 de la Loi sur les marques de commerce,
L.R.C. 1985, ch. T-13 (laLoi), que les défenderesses ont également engagées en vue de faire radier
cing marques de commerce déposées de la demanderesse, dont la marque de commerce

HYUNDALI.

[6] Le seul éément de preuve que la demanderesse afourni au sujet du préudice qui pourrait
lui étre causé s I’injonction N’ était pas accordée, ains qu’ au sujet de la prépondérance des
inconvénients, se trouve dans les paragraphes suivants de I’ affidavit de Peter Renz, directeur,

Marketing et Relations publiques, de la demanderesse:

[TRADUCTION]

36. Je crois que Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et les autres
défenderesses ont I intention d’ employer la marque de commerce HY UNDAI afin de
profiter du chiffre d’ affaires et de |’ achalandage de HAC attachés alamarque de
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commerce HY UNDAI. L’ emploi de lamarque de commerce HY UNDAI par les
défenderesses nuira al’ achalandage attaché ala marque de commerce HY UNDAI et a
laréputation de HAC. Ladistribution par les défenderesses de pieces et d’ accessoires
pour véhicules automobiles portant la marque de commerce HY UNDAI ne comporte
pas la protection offerte par la garantie alaguelle les consommateurs canadiens

s attendraient normalement, a savoir celle de HAC. Ce comportement risque de miner
I"investissement important que HAC afait pour générer et maintenir I’ achalandage des
clients canadiens. Une copie certifiée du carnet de service de HAC pour les véhicules
Hyundai 2005 est jointe sous la cote « BBB ». Les carnets de service sont remis atous
les clients qui achétent un véhicule Hyundai et donnent des renseignements au sujet de
I’entretien, des garanties et du service alaclientéle, et ilsdésignent HAC atitrede
garant des véhicules Hyundai au Canada.

37. HAC ne peut pas assurer que les automobiles, les pieces et les accessoires sur
lesquels Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited a apposé la marque de
commerce HY UNDAI seront conformes aux normes de sécurité canadiennes
applicables aux automobiles. A ce que je sache, les défenderesses ' ont aucune
expérience ni aucune expertise dans lafabrication d’ automobiles ou de piéces a utiliser
dansles automobiles d autres entreprises. Par conséquent, le manque d’ expertise des
défenderesses peut entrainer des risques pour la séeurité étant donné que de tels pieces
€t accessoires ne sont peut-étre pas conformes aux normes de sécurité canadiennes
applicables aux automobiles et qu'ils ne seront sans aucun doute pas conformes auix
spécifications de HAC. Cela aura une incidence négative pour la réputation et pour
I"achalandage de HAC sur le marché canadien ainsi que pour samarque de commerce
HYUNDAL.

38. Le dommage causé al’ achdandage de HAC et a samarque de commerce
HYUNDAI par suite des agissements des défenderesses seratrésréd, maisil n'y a
aucune fagon de mesurer et de quantifier laperte d’ achdandage et, en particulier, la
perte de clients par suite de telles ventes. Les répercussions sur laréputation et

I’ achalandage de HAC, quoique non quantifiables, pourraient étre graves.

Analyse
[7] L es parties conviennent, et je reconnais, que le critére a appliquer pour décider s une
injonction interlocutoire doit étre accordée est confirmeé par |’ arrét de la Cour supréme du Canada
dans RJIR — Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, alapage 334. Ce
critere exige, aux finsde |’ octroi d’ une injonction interlocutoire a un demandeur :

1 I existence d’ une question sérieuse ajuger dans|’ action principale;

2. gu’ en I’ absence d’ injonction interlocutoire, le demandeur subira un préudice

irréparable;
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3. que la prépondérance des inconvénients entre les parties milite en faveur de I’ octroi

d uneinjonction contre le défendeur.

Si I'un de ces déments est absent, I’ injonction ne doit pas étre accordée. J appliquerai cesfacteurs

aux faits de la présente espece.

Question sérieuse
[8] L es défenderesses ne contestent pas et je convient qu'’il existe une question sérieuse a

trancher dans|’ action principale.

Pr&udiceirréparable
[9] Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a démontré qu’ elle subira un pr§udice
irréparable qui ne peut pas étre compensé par des dommages-intéréts s I’injonction est refusée. La
seule preuve qu’ €lle a soumise au sujet du préudice possible figure aux paragraphes 36 438 de
I’ affidavit de Peter Renz, cités plus haut. Cette preuve est essentiellement conjecturale. M. Renz
déclare que I’ emploi de la marque de commerce HY UNDAII par les défenderesses nuiraa
I’ achalandage de |a demanderesse attaché a cette marque de commerce. Pour éayer cette
déclaration habituelle, il affirme que les pieces distribuées par |es défenderesses ne sont pas
protégées par une garantie. Les défenderesses ont produit une preuve contraire. M. Renz déclare en
outre que les pieces portant la marque de commerce HY UNDAI qui sont vendues par les
défenderesses ne sont peut-étre pas conformes aux normes de securité canadiennes applicables aux
automobiles. Cependant, la demanderesse admet qu’ elle a eu des échantillons des piéces vendues

par les défenderesses depuis 2003 et je dois inférer que, dans |’ intervalle, elle aeu amplement la
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possibilité d examiner ces pieces. Pourtant, les défenderesses n’ ont produit absolument aucun
élément de preuve indiquant qu’il a é&é constaté que les pieces qui ont été examinées ont &é jugées
défectueuses ou dangereuses. Par ailleurs, la preuve des défenderesses montre que | es pieces sont
fabriquées par laméme société qui fournit des pieces alademanderesse. Méme s elleaétéen
mesure d’ examiner ces pieces, lademanderesse n’a produit aucun éément de preuve contraire.

Il s'agit donc d’ une pure conjecture lorsgu’il est allégué que les piéces vendues par les
défenderesses sont de qualité inférieure et nuiront al’ achalandage attaché ala marque de commerce

HYUNDAL.

[10] Engénéd, il est également possible de dire que lademanderesse n'a produit aucun élément
de preuve au sujet de laconfusion de la part de clients des défenderesses : il n"a été fait mention
d aucun cas ou un client se serait plaint &la demanderesse ou a ses concessionnaires au sujet de la

qualité des pieces vendues par les défenderesses, ou de |’ absence de garantie.

[11] Enfin, au paragraphe 38 de son affidavit, M. Renz déclare que, méme s le dommage causé a
I’ achalandage de la demanderesse et a samarque de commerce HY UNDAI serabienréd, il n'y
aura aucune fagcon de mesurer et de quantifier la perte d’ achalandage et |a perte de clients. Je
suppose que cette affirmation a pour objet d’ appuyer lathése selon laguelle |’ octroi de
dommages-intéréts ne pourrait pas constituer une réparation adéguate. Je ne crois pas que la
demanderesse a suffisamment éabli que les activités des défenderesses nuiraient a son achalandage
et a samarque de commerce e, par consequent, les difficultés associées ala quantification du

pr&udice sont fort hypothétiques.
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[12] Lajurisprudence dela Cour d appel fédérale éablit clairement qu’ afin d’ obtenir une
injonction interlocutoire empéchant I’ emploi de sa marque de commerce, le demandeur doit
démontrer clairement qu’ adéfaut d'injonction, il subiraun pr§udiceirréparable, et non qu’il se
pourrait qu’il subisse un pr§udiceirréparable : voir Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991),

36 C.P.R. (3d) 129, alapage 135; Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d)

359; Centre Ice Ltd. c. National Hockey League (1994), 53 C.P.R. (3d) 34.

[13] Lademanderesse a soutenu avec véhémence qu’indépendamment de la question de savoir s
elle peut démontrer qu’ elle subira un pr§udice, dansle cas de I’ « usurpation flagrante » d’ une
marque de commerce déposée, la Cour peut accorder une injonction sans preuve de pré§udice
irréparable. J ai minutieusement examiné les décisions mentionnées par I’ avocat al’ appui de sa
thése. Trois décisions, |.B.M. Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc., [1985] 1 C.F. 190, Overseas
Enterprises Ltd. c. Feathers Publishing & Marketing Inc. (1990), 34 C.P.R. (3d) 78, et Dennis

¢. Genex Communications Inc., 2003 CF 974 (C.F. 1 inst. dans tous les cas), se rapportent aun
droit d’ auteur plutét qu’ a des marques de commerce, et je croisgu’il est possible de faire une
distinction sur cette base. L’ avocat de la demanderesse s est fondé jusgu’ a un certain point sur des
passages de |a décision Vulcan Northwest Inc. ¢. Vulcan Ventures Corp. (2001), 12 C.P.R. (4™) 95
(C.F.1"inst.), aux paragraphes 6 et 14. Jeferai d’ abord remarquer que le paragraphe 6 mentionné
avec approbation est en fait un passage des motifs dans lequel le juge de premiére instance a décrit
les prétentions des demanderesses. Cela mis a part, cette affaire mettait en cause des sociétés fort
différentes, les deux demanderesses étant des sociétés bien établies dans |e domaine de la haute

technologie, dans I’ Etat de Washington, et |a défenderesse étant une « société d’ exploration
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miniere » éablie a VVancouver. Les deux sociétés employaient le nom « VULCAN VENTURES »

dansleurs entreprises. Le juge afait remarquer ce qui suit :

Lerisque de confusion est évident et, pour une grande part, il peut rester ignoré des
demanderesses et ains empécher la détermination des dommages et leur réparation.

Avec égards, je croisqu'il S agissait d’ une conclusion naturelle eu égard aux circonstances
particuliéres de |’ affaire : les sociétés exercaient des activités fort différentes et il se pouvait queles
demanderesses ne soient jamais au courant des incidences pour leur achalandage. Par contre en

I espéce, lademanderesse et |es défenderesses exercent des activités similaires; elles fournissent
chacune des pieces HY UNDALI et les répercussions que cela peut avoir pour chacune sera plus
immeédiatement évidente et mesurable. Je crois que le résultat, dans|’ affaire VULCAN
VENTURES, découlait des circonstances particuliéres et non de lathése générae selon laguelle

I” « usurpation flagrante » justifie nécessairement I’ octroi d’ une injonction interlocutoire.

[14] Deméme, dans!’ affaire Fednav Ltd. c. Fortunair Canada Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 1
(CF. 1"ing.), sur laquelle |lademanderesse s est également appuyée, il existait des circonstances
spéciaesjustifiant I’ octroi d’ une injonction interlocutoire. La défenderesse avait des problemes
commerciaux bien connus, ce qui créait un risque spécia de confusion pour la demanderesse. En
outre, il N’ était pas certain que la défenderesse pourrait payer le montant des dommages-intéréts

dont elle serait redevable, ce qui militait en faveur del’ octroi d’ une injonction.

[15]  Par conséquent, je ne puis trouver aucun précédent clair étayant la thése de lademanderesse
selon laquelle I « usurpation flagrante » justifie I’ octroi d’ une injonction méme en I’ absence d’ un

préudice irréparable. Cette thése est semblable a celle qui, aun moment donné, éait acceptée par
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certains juges de la Section de premiére instance de la Cour fédérale. Nous croyions comprendre
gue le propriétaire inscrit d’' une margque de commerce avait le droit présumé de faire valoir sa
marque de commerce tant qu'il N’ &ait pas décidé, dans e cadre de procédures régulieres, que la
marque n’ éait pas valide. Nous tirions cette conclusion en nous fondant sur e paragraphe 54(3) de

laLoi, dont voici letexte:

54. (3) Une copie de|’inscription de 54. (3) A copy of therecord of the

I’ enregistrement d’ une marque de registration of atrade-mark purporting
commerce, donnée comme étant to be certified to be true by the
certifiée conforme par leregistraire, Registrar is evidence of the facts set
fait foi desfaitsy énoncéset deceque out therein and that the person named
la personne y nommée comme therein as owner isthe registered

propriétaire et le propriétaire inscrit owner of the trade-mark for the

de cette marque de commerce aux fins  purposes and within the territorial area
et danslarégionterritorialequi y sont  therein defined.

indiquées.

[16] Par conséguent, on croyait que s un défendeur employait clairement et délibérément la
marque de commerce déposée d’ un demandeur en utilisant des mots et symbolesidentiques ou
similaires, il &ait possible de I’ en empécher, du moinstant qu'il ne réussissait pas a obtenir une
décision au sujet de I’ invalidité de la marque de commerce déposée. Cette analyse atoutefois
toujours été rejetée par la Cour d' appel fédérae, qui &ait d’ avis qu’ une fois qu’ un défendeur a
plaidé I’invalidité de lamarque de commerce, le demandeur n’ a pas nécessairement le droit dela

fairevaoir : voir Syntex Inc., précité; Nature Co., précité, Centre Inc. Ltd., précité.

[17] Enl’espéce, les défenderesses ont non seulement plaidé I’ invalidité de lamarque de
commerce de lademanderesse, mais elles ont aussi engagé des procédures en vertu del’ article 57
afin defareradier cette marque de commerce ains que d’ autres marques. Dans ces conditions, je

n'a pasleloisir de conclure au préudice irréparable simplement parce qu’il existe uneidentité
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claire et non contestée entre la marque de commerce déposée HY UNDAI de lademanderesse et les

marques apposaes sur |es pieces que les défenderesses vendent pour |es automobiles Hyundai.

Prépondérance des inconvénients
[18] Etant donné quej’ai conclu que lapreuve ne démontre aucun préudice irréparable, il est
inutile d examiner si 1a prépondérance des inconvénients milite en faveur del’ octroi ou du refus
d' uneinjonction. Au cas ou les autres conclusions que |’ ai tirées seraient erronées, je diral toutefois

gue je conviens avec les défenderesses que cette réparation doit étre refusée pour cause de délai.

[19] Lademanderesse s oppose aux activités des défenderesses depuis au moins le début de
2004. Enfait, elle aadmis avoir obtenu, dés 2003, des échantillons de piéces des défenderesses. Elle
aintenté|’ action le 25 mai 2005 seulement et elle ademandé I’ injonction en cause le 28 juillet 2006
seulement, soit deux ans et demi aprés s étre initialement opposée formellement aux activités des
défenderesses. Selon lapreuve, au cours de cette période, I’ entreprise des défenderesses a pris de

I’ essor en ce qui concerne la vente des produits en question. La demanderesse cherche ajudtifier le
délai en disant qu’' elle ne considérait pas |’ affaire comme urgente tant qu’ élle n’a pas découvert, en
juin 2006, que les défenderesses avaient, au mois de février précédent, demandé I’ enregistrement de
lamarque de commerce HY UNDAL. Il n’y aaucune preuve par affidavit al’ appui de cette
assertion, mais |’ avocat de la demanderesse a soutenu que ce N’ est qu’ a ce moment-laque I’ urgence

est devenue évidente.

[20] Jeneretiens pas|’ explication donnée par la demanderesse : aucune nouvelle urgence N’ a été

créée par une demande d enregistrement, une demande qui ne peut pas étre traitée et qui ne serapas
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traitée tant que les procédures prévues al’ article 57 ne seront pas terminées. Si, ala suite de ces
procédures, la demanderesse est toujours la propriétaire inscrite de la marque de commerce
HYUNDAI et s les défenderesses cherchent encore a donner suite ala demande qu’ éles ont
présentée en vue de devenir les propriétaires inscrites de la marque de commerce, la demanderesse

pourraalors protéger sesintéréts en faisant opposition.

[21] Jesouligne que, dans ladécision LifeScan, Inc. c. Novopharm Ltd. (2000), 10 C.P.R. (4°)
500 (C.F. 1"®ingt.), un ddai d’ environ un an aprés |’ introduction de |’ action visant a obtenir une
injonction interlocutoire a été jugé excessif et considéré comme faisant obstacle al’ octroi d’ une
injonction et, dansladécision Ikea Ltd. et al. c. Idea Design Ltd. et al. (1987), 13 C.P.R. (3d) 476, |le
fait que lademanderesse a attendu plus d’ un an pour solliciter une injonction, aprés avoir &é mise
au courant del’emploi par la défenderesse d un nom commercial créant de la confusion, afait
pencher la prépondérance desinconvénients de I’ autre coté. Par ses agissements, la demanderesse a
démontré qu'il n’y avait pas urgence alors que I’ urgence est nécessaire aux finsde I’ octroi d’ une

injonction interlocutoire.

[22] Par conségquent, larequéte serare etée avec dépens
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ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que laregquéte que lademanderesse a présentée le 31 juillet 2006

en vue d' obtenir une injonction interlocutoire soit rejetée avec dépens.

«B. L. Strayer »
Juge suppl éant

Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
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