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INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de
I’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ¢ T-13 (la Loi) a I’égard de
I’enregistrement n° LMC465,020 pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK (la

Marque).

[2] Au cours de la présente procedure, le registraire a mis a jour I’enregistrement afin
d’enregistrer une cession de la Marque de commerce de Kodiak Group Holdings Co. a W-D
Apparel Company, LLC, puis a IW Apparel, LLC. Ces changements dans le titre ne sont pas en
cause dans la présente procedure. Par consequent, ces trois entités seront collectivement appelées

la « Propriétaire » dans la présente décision.



[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Bottes et

chaussures; chaussettes et bonneterie pour hommes, dames et enfants. »

[4] Pour les raisons exposées ci-apres, je conclus qu’il y a lieu de maintenir I’enregistrement,

mais uniquement a I’égard des chaussettes pour hommes et dames.

LA PROCEDURE

[5] A la demande de Low Murchison Radnoff LLP (la Partie requérante), le registraire des
marques de commerce a envoye un avis a la Propriétaire en vertu de I’article 45 de la Loi le
28 decembre 2017.

[6] L avis enjoignait a la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits
specifiés dans I’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada a un moment
quelcongue au cours des trois années précédant immédiatement la date de I’avis et, dans la
négative, qu’elle précise la date a laquelle elle a ainsi été employeée en dernier lieu et la raison de
son défaut d’emploi depuis cette date. En I’espéce, la période pertinente pour démontrer I’emploi
est du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2017.

[7] La définition d’« emploi » en I’espece figure a I’article 4(1) de la Loi qui se lit comme
suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du
transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du
commerce, elle est apposeée sur les produits mémes ou sur les emballages dans lesquels
ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre maniere, liée aux produits a tel
point qu’avis de liaison est alors donné a la personne a qui la propriété ou possession est
transférée.

[8] En I’absence d’emploi, la Marque est susceptible d’étre modifiée ou radiée, a moins que
le defaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient [article 45(3) de la
Loi].

[9] Il est bien établi que le but et I’objet de I’article 45 de la Loi consistent a assurer une
procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». A ce
titre, le niveau de preuve auquel la Propriétaire doit satisfaire est peu elevé [Lang Michener,
Lawrence & Shaw ¢ Woods Canada (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1" inst), au para 9] et il n’est



pas nécessaire d’établir une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co ¢ Canada
(Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1 inst), au para 3].
Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de
conclure que la Marque a été employeée en liaison avec chacun des produits précisés dans
I’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd ¢ Rainer Brewing Co (1984),
80 CPR (2d) 228 (CAF), au para 14].

[10] Enréponse a I’avis du registraire, la Propriétaire a fourni I’affidavit de son adjointe de
direction, Shannon Tessier, daté du 27 mars 2018. Seule la Propriétaire a produit des

observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[11] LaPropriétaire a produit des affidavits et des observations écrites distincts, mais
semblables, dans le cadre de la procédure prévue a I’article 45 concernant I’enregistrement

n° LMC436,677 pour la marque de commerce SURVIVORS, I’enregistrement n® LMC511,781
pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK ET DESSIN, et I’enregistrement

n° LMC548,032 pour la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK ET DESSIN DE
TETE D’OURS (DEMI-LUNE). Ces procédures font I’objet de décisions distinctes.

LA PREUVE

[12] Ence qui atrait a la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M™® Tessier
explique que la Propriétaire participe a la fabrication, a la distribution, & la commercialisation et
a la vente de chaussures, de vétements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants. La

Propriétaire exploite également un programme de licences et des magasins de détail.

[13] M™ Tessier fournit une copie d’un accord de licence entre la Propriétaire et
4207602 Canada Inc. (Cameo Knitting). M™ Tessier atteste que la Propriétaire exerce
continuellement un controle sur la nature et la qualité des articles employés sous licence vendus

par Cameo Knitting, y compris les chaussettes pour hommes et pour femmes.

[14] Ence qui a trait au transfert des produits visés par I’enregistrement, M™ Tessier fournit
des copies des factures, datées de la période pertinente et qui démontrent les ventes et les
expeditions de produits identifiés comme « LADIES THERMAL » (ISOLANTES POUR
FEMMES), « MEN’S ASSORTED WORK » (DE TRAVAIL ASSORTIES POUR HOMMES)
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et « MEN’S THERMAL » (ISOLANTES POUR HOMMES) de Cameo Knitting a des magasins
Giant Tiger et Hart au Canada. M™ Tessier explique que les produits indiques dans les factures
sont des chaussettes de travail pour hommes et des chaussettes isolantes pour hommes et pour

femmes.

[15] Ence qui atrait a I’affichage de la Marque, M™® Tessier fournit des échantillons
physiques et des photographies de chaussettes ou une variation de la marque figure sur
I’emballage (nommeément la bande d’emballage) des produits. Les articles sont identifiés sur
I’emballage comme étant des chaussettes isolantes pour hommes et pour femmes et des
chaussettes de travail pour hommes et les codes de produit sur I’emballage correspondent aux

codes de produit sur les factures.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DECISION

[16] M™ Tessier fournit une preuve abondante au moyen de factures, d’échantillons
physiques et de photographies pour démontrer I’emploi en ce qui a trait aux chaussettes pour

hommes et pour femmes.

[17] Bien que la Marque telle qu’elle est enregistrée soit SURVIVORS BY KODIAK, la
marque de commerce qui apparait sur les échantillons physiques et sur les photographies est le
mot KODIAK sur une ligne suivie du mot SURVIVORS sur la ligne suivante. Puisque
SURVIVORS et KODIAK sont les caractéristiques dominantes de la Marque et que I’omission
du mot BY et de I’ordre des motifs différent ne causent pas la perte d’identité de la Marque,
j’estime que I’emploi de la marque de commerce figurant dans la preuve constitue un emploi de
la Marque telle que déposée [selon Canada (Registraire des marques de commerce) ¢ Cie
internationale pour I’Informatique CCI Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), au
para 5; et Promafil Canada Ltée ¢ Munsingwear, Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), aux para 34
a 36].

[18] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré I’emploi de la Marque,
au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des chaussettes pour hommes et pour

femmes.



[19] Toutefois, j’estime que la propriétaire n’a pas montré qu’elle avait employé des bottes,
des chaussures, des articles de bonneterie ou des chaussettes pour enfants. Etant donné que la
Propriétaire n’a fourni aucune circonstance particuliére justifiant le défaut d’emploi de la Marque

en liaison avec ces produits, ils seront supprimés de I’enregistrement en consequence.

DISPOSITION

[20] Compte tenu des conclusions ci-dessus, dans I’exercice des pouvoirs qui m’ont été
délégués en vertu des dispositions de I’article 63(3) de la Lo, et selon les dispositions de
I’article 45 de la Loi, I’enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits, a I’exception

des chaussettes pour hommes et dames.

[21] L’enregistrement se lira maintenant comme suit : « Chaussettes pour hommes, dames. »

Bradley Au

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis
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