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DfCISIoN

I. I,ES PARTIES

l,e Plaignant est Mahde Parfurns Inc.

2 Le Tilulaire cst Daniel Barros-

II. NOM DE DOMAINE I''I ITIIGISTRAIIID

3. Le non de domaine i l'origile du diffdlend ct de la plainte (ci-a.prds lc < Nom de

rlomainc r>) cst : www.mahcc.ca

4. Lo Rcgistrairc du norn dc dornaine cst : Narncspro Solutiols Inc.

5. Le nom de dornaine aitd er cgistr6 par lc Titulairc le l5janvier,2016,

1il. HISTORIQUE DES PIIOCEDURES

t) [.e Rritish Columbia International Cornmercia] Arbitralion Cen*e (ci-aprds

( BCICAC >) est un foumisseur de services agr66 au sens de la Politique de

Rdglement des differends relatif aux noms de dornaine de l'atltorit6 canadienne pour

les eruegistrements Intemet (oi-aprds la < Politique >).

Le l9 rnai 2016. le Plaignant a lo96 une plainte auprds du IICICAC conlormdment ii
1a Politique (ci^aprds la < Plainte >).
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8 I'e 24 mai 2016, le IICICAC a donn6 avis de cette plainte au Titulaire
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I l,c I 6 .juin 201 (r, lc l}Cl(lA(.) inlirlnrail lcs pnrt ics tluc lc l'ilu hilc n'ava jt pils
rrlpondu aux colrununioirtions du l3C:1Cn(: ct qu'alr l.itro dc lr lt.tgle 6.5, lc l)laignant
pouvait optcr, dans uri d6lai de 5jours, et clcmoudcr quc Ie dilldlcnd soit sou tis i. un
corniti com;ros6 cl'ulr seul nrcml,le;:lut6t qr.rc de lr'ois.

l,e Plaigniurt ayant exerc6 son droil d\rptcr, lc IICICACI a plocddd l,: 2li "iuin 2-016 i
la nornination d'un seule arbilrc.

En vrlt'tu de ce qui pr6cddc, J'orbilrc oonclut qu'il o 6td validcmcnt nomnri ct quc,

suivanl les lcr.rs{iignolnents obtcnus par lc ISCICAC, I'eusernble tle s obligrtions
proc€durales orlt 6t6 romplies pal le loulnisscur.

Le Titulaire demeure sans rdpondre (dans le cadr-e des procddures du RCICAC), et d
cet effet le BCICAC n'ont aucune ddfense ou communication(s) de la part du

Tihrlair-e pour argumenter lcs all6gations de la plainte d6pos6 pal le Plaignant.
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IV. ITAPPIIL DI',S I'AI'TS

V. PR.ITENTIONS I)OS PATITIBS

a) [,a position du Plaignant

l,c Plaignant cst d'avis que le Nonr ile doura.iue < nrahee.ca ) est idrnl.iquc <:t

semblable au point de porler oonfirsion aver; la marqne de cornlrercc < Maliee u. Par

ailleurs, le Plaignant est d'avis clue lc l'i(rrlairc n'a aucun int6r0t legitinre dans le Nom
de dornaine compte tcnu qr.fil n'emploic pas de Nonr de dornainc cn lelation avec des

n-nrcharxliscs, dcs services ou u.nc entlcprisc, Le plaignant estime que le'l'itulairc a

enregistr6 lc Nom de <lornaine cle mauvaise 1bi, ct ce alin de lc lcvcndlc au

Plaignant, oolllptc tcnu qu'au morneut de I'cnregistrenrcnt du Nom dc dornaine, lc
Titulaire savait que le Plaignant employait la marque de oonlmeroe ( Mahee ). Ils
ajoutent (avec copies des enregislremenls) tluc MahrSe l'arfums Inc est une cflrgprise
Canadienne du Qu6bec existant depuis le 29 d6ceml'rre 2008, et sa marque (le

oommerce < Mahee > fut enregistr'6e au Canada en janvier 2016. et aux lltats-Unis en

inin 2009.

b) La position du Titulaire

VT. ANALYSE

a) Droit applicablc



14. Conlbrnr6menl a l'atticlo l 2,l dcs l{Cglcs, le dill'0r-end doit 0trc ICgIC selon k: rlt oif
du Qucbcc colnptc lcnu que lcs deux pflrtics sont donir:iliCcs rru Qu{bcc.

b) Apclqu de Ia politiqrrc

Confirlrn6rnent a\ I'Article 4,1 de la Politique, lc ))lrrignaut. doit.1:rouvcr, selrn lit
balauce des probabililcs ;

F que Ie Nom de domtrine llorte i conllsion aveo ullc nralquc dc oonrmerce du
Plaignant au regard dc laqucllc lc plaignturt avait dcs droits aviurt la. dalc

d'enlegistrenent du nom dc domainc el colltinuc do lcs avoir.

F que I'enrcgistrement du Nom dc domaine a 616 foit dc muuvaisc lbi. selon lc
Paragraphe 3 .5.

P qr.re le Titulairc n'ir pas d'intCl0t lCgitirlc clans lc Nom clc clourainc sclon le
Paragtaphe 3.4.

c) Lcs droits daus lir rnarque et la qucstion dc h ronfusion

Il convienl tout d'abord de lappeler que le droit d la marquc nait dc I'usage tlc la

lnarque et non dc son crrregistrcment-

L'arbitre est tl'avis quc le PIaignanl a un tlr-oii: clair'dans la corrlrirotiort << ntahec >>

qu'i1 utilise pour amoncer et faire la plornolion de ses services. D'abortl. poul'cethe

entrcprisc la forrr.iule abrCg6c reprend lc titre pour Lcquel I'enlreplise coryorativc csl.

reconnuo. L'arbitlc est convaincu que lcs dloits clc < mzrhec > sont antirieurs A

I'enregistrenrent du domaine en cause.

Quant d la notion dc confision, I'artiole 3.4 de la Politique ddiclie prioise ceci

Marque seml>lable au poin.t tle crder de la confttsiott, L'emplni d'un

nom de donnine est semblable au point de crder de la cont'usion

avec une marque lorsque le nont cle domaine lui ressemble lellenzent,

dans la prd,tentation, dans Ie son, dan,s les icldes tlue Ia martpte

suggire, qu'ot't poutait vraisembllblement les confondre >> ou, dttrts

Ies idies que la rnarque suggire, qu'on pourrait vraisemblablement

les confondre-

Il est dejurisprudence conslante que l'appr6ciation de la confusion est une question

de premidre inrpression et d'un souvsnir irnpar{ait (Governntent of Canuda v,

Bedford, ddcision CIRA, 27 mai2003).
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Dans Ic cas dc Ia prdscnte situation il r:.u hiI rrrrcLrn rlouto rpre lc uorl cle dour.tirte
( mahce.oa > cst associi cl'abord cl avanl loul ilux sclvims drr Plaignn t. I.,a
confirsion esl. i mon zrvis dCmorrtrde psr lrr r'oproduoti(x scrvilc de la drinonrinul.iolt

dans lc nom dc domoine. l,c fiiit que lc sile du'filulniro nc soil r<ll'Clcnci (lu pa.s)

clans les prernidres puges dc rCsultal.s pri,sr.:rrlcs pal Ics clifi'ilents oulils dc r(:oher'oh{)

suite zi f inscliplion dcs rrots clelis (< parl'runs )) et ( lrticles pelsonnels ) ne chor)Be

en lien oel.l"c conclusiol.l. ll est raisonnatrlo tle pcnser quhn celtain noml>rc clc

ci{.oycns voulant avoir accds aux produits tln I'lajg,nant sonl anenis ir inscrirc
directemcnt I 'adressc du sitc vide du '.l"itulait e^

l,'arbitrc conclut donc quc le nom do riorrrainc < mAhcc.ca > csl similairr: a la malquc

de conrnrercc du Plaignant au point de cr 6er h conllsion.

d) ICnrcgistlcnr ent dc mauvaisc liri

l,'article 3.7 de la l)olitique inumdrc dc m;tnitrc cxhruslrivc lcs critircs dcvant Otrc

analysis dans ce conlsxte. ( Enregislrement dc rlauvaise foi >. PouL I'application de

I'alinrla 3.1(c), un titulairc scra cousid6r'r! ar,oir eruegistr'6 un norn dc domaine dc

rnauvaise foi ruriquement dans I'urrc ou l'au1rc de s siluations suivmtcs :

a) le iitula.ile a enregistrri le nom de donrainc ou, acquis I'enregistrement

principalement dans le bu1 de le vcndre, cle lc lor,rer. de le concCdel sous liceucc

ou de lc tlansfirer d'une autre lbgon au plaignant, il urte personrte ayanl oclroyd
rrte liocuce i celui-ci ou A rure personnc ei laquolle celui-oi a octroyd unc liccncc

i l'6gard de la rnarcpe, ou qncore d u.n concurrcnt clu plaignant, dc ce d<lt teur do

licencc ou de ce titulaire de licence, ponl une contrepadie de val.eur su1;irieure

aux liais qrfil a rdellemerrl engag6s poul I'enrcgistrcmcnt du nom de domaine ou

I'acquisition de I'enregistrement;

b) le titulaire a euregistr6 le nom de donrainc ou actpris l'enregistrcment afin
d'emp6cher Ie plaignant ou la persorlrc cle qui celui-ci lient ou d laquelle il a

octroy6 une licence a l'6.gard de la nrarque d'enregistrer la rnarque contmc norrr

de domaine. dans la rnesure of il s'est livre, seul ou de concerl avec une ou

plusieurs autres personnes, A 1'enregistrernent de noms de domaine alin
d'enrp6cher des personnes qui ont des droits A I'6gard de nrarqres d'enlcgistrcr

ces marques comme noms de donaine;

c) le tilulaire a enregistr6 le nom de domaine ou acquis l'enregistrement
principalement pour nuire ir I'entreprise du plaignart ou de la personne de qui

celui-ci tient ou de laquelle il a octroy6 une licence d l'6gard de la narque, dont

il est un concurrent l.
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23 Tout d'aborcl, il convicnt dc lnpJrelcr r;ucr ll rrolion do ( rrnuvilis0 llr.li l ou srurs clc: ltt

Politique ne doil pas etlc entlcvuc sclorr lc scns ortlinrrirc el c<lnrnlrn dc cos tcnnri$.

Il n'est donc pas nCcessairo dc dCmoulrel uue intention malicieuso <lu ulte iltlontiolt
de nire (Goven?ment ol Candtkt v. Bedfttrtl, dccision CIIfA, 27 urti 2003),

Dans l'cxeroice dc I'analyse de oc clililc, il convient dc considCrer I'eltsentble dos

circonstances dds lors qu'il apparait (virtuclleuretrt iurpossible dc denrollret d'une
rnruriire convaincante I'cxistencc dc la mauvaisc l\>t > (Stutoilhythn ,451). v. llr.tlt:;i nt,

CIRA No, 151).

A ce titre, le Plaignant a dimontr6 cluc lc'Iitulaire utilise leNolt dc donraine tlzrns lc

contexte de vouloir le levendre au Plaignant. Ceci est d6monLtt par lcs dcruanclcs clc

coutiels au Plaignant, en dernandant un lnontant afin dc lcur lenrctlrc leur nom

< mahee.ca >.

L'arbitre est d'avis que lc liitulaire a cnrcgistri lc norn eu cause at'tn de revendrc le
nom d l'entreprise qui a des droits ti l'6gard cle marques et d'erucgistrel ocs matqucs
cornme norns de domaiue >> au fins de l'article 3.7 a) dc la Politirpre dCfinissanl les

actes de mauvaise foi.

L'albitre conclut donc que le Plaignant a satisfait au deuxieme lardoou de llreuvc et

prouve que le Tilulair:o a enlegistri le Nonr dc domaine de rnauvaiso li:i.

Le fait que le'litulaile n'a pas di{rndr-r larlitc demande d'arhitlage n'aidc pas i
contrarier la spCcul{rtion envers ceh.ri-ci, mais le fait m6me que lc'lilulaire a l.el1t6 dc

faite une revente (via coutiers) du uour en calrse allirme quc lcs nrotilb nc

conoborent pas un ergissement de bo ne foi. I"a sp6oulation n'est qll'un indicc parrni

d'autres permettant de relever la mauvaise foi. Apris avoir cousidil6 cet aspeot dc

(possible) tldfense, d l'6gald de la plaiute, l'atbitre est d'avis qr:c ce genrc de d6fcnse

doil €tre, et est, inop6rzurte et n'cxcmptc pas le Titulaire.

c) Abscnce d'int6r6t l6gitirttc du T'itulairc

L'article 3.6 de la Politique 6num0r'(j d'unc manidre exhzruslive les sritdres afTdrents d

la question d'interOt ligitime :

Intdrdts L6gitimes. Le litxlaile a un intdrdt l6gitinre daus uu nom de domaine si,

avant qu'il regoive un avis du plaignant, ou au nont de celui-ci, suivant lequel une

plainte a dt6 sournise, I'une ou l'autre des situations suivantes existe :

a) le nom de domaine dtait une marque et il a, de bonne foi, employd la narque et

avait des rlroits A l'6gard de celle-ci;
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b) il a, de bonne foi. curployC lc norn dc donraiuc au CirDildir cn liaison avec dcs

rnarchandises, des services ou dcs enllcpriscs cl lc nonr dc <lorrrainc dcct-it
clailcmenl. dlrs cc pays! en languc nnglaisc o$ Ii' ng isc (i) la naturc ou ltl clrr*litd
de ces uriuchandises, serviccs ou cnlreprises; (ii) lcs conditions dans lcsqucllcs
les marcbandiscs on1 dt6 produilcs, les selviccs ont CIC lirulnis ou I'eutteprisc:r
6td exploit6o ou les pcrsorrnes qui ont pzldioip6 i cos activitis le licu d'oligiue de

ces marchandises! services ou entreprise;

c) il a dc bonnc foi. clrployi lc uom dc tlonraino au Cirnada cn litrison avcc alcs

rnarchandises, des services ou une cntleprise et le nor)r de donraine csl conlpri$
au Canada comrue 6tant lcrrr norlr gindriqr-ro, dans uue langue, c1:ellc qu'cllc soil;

d) il a, dc bomre foi, ernployc lc nom de dorlaiirc a.u Clauacla cn liaison avec unr:

activili non conxnoroialc, y compris dans unc criticpro, un comple rendu ou la
comnrunication .lc norrvcl[csl

c) lc nom dc domainc comprcnd la clcnominalion socialc) du lilulaire ou a Ctd un

nom, un norr dc fanrille ou une autrc menliolr sous lequel le titulairc a 6ti cotlnu;

l) le nom de dornainc correspondait iur noni grlographique rle l'eldroit of le tilulairc
exergait ses activitis non colnmcrciales ou dc l'endroit oit sc ttouvait soll
6tahlisscmcnt.

Atrx ali6nas 3,6 b), c) ct d), ( emploi > par lc titulairc contprend I'cmploi on vuc
d'identifier un sitc Wcb

En ce qui a lrait au fardeau de preuve, le Plaignant doit apporte. un cornmencemenl
de preuve d l'effet qrlaucun des critdres ne semble djrriori satisfait. C'est alors que

s'opdre un renversement de fardeau et il itcombe au'Iilulailc de prouver, pal balance
de probabilitds. qu'i1 rdpond a 1'u1 ou I'autre dcs in1Cr61s dnumdrCs Q'hrifiy hc., v.

Supriyo l4alaker: CIllA, Decision No, 45, par.34).

l,'arbilre est d'avis que la marque de cornrneroe ( Mahee ) n'est pas descriptive ou
gdn6rique et ne constitue pas lo nom de famille ou tout autre norn sous lequel le
Tilulaire est connu. De la mOme manidre, le Nom dc domaine ue correspond pas au

norn gdographique de l'endroit ori le Titulaire exerce dcs activit€s comntercia-les ou
de I'endrcrit orli se trouve son 6tablissement.

Le Titulailc n'a soumis aucune preuve afin de ddmonlrer un intirOt ldgitime dtrns

I'cnrcgislrcmcnt du Nom de domainc.
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VII. CONCLTJSIONS
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32.

33.

34
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A l'6gald tle ce qui prccide l:l clc l'Articlc 4..3 cl:: la Politi<pc do I'ACill eu n)lllitrc
dc rdglenrent de dilldrcnds relatills aux nonrs dr: clonrainos, l'arbitr.c conclut qu'il
avait cornpCtcncc pour ltr'lncher lg di{ilCrcrrd.

Le Plaignant a appolli la preirvc que lc Notn dc donrtirrc ( www.tnrllce.oit )) cst
semblable au point de orCcr (lc la cortlirsion tvcc la marque dc oolnl)lcrec cJqr MahCc

Parllms lnc. d I'igard de laquclle le plaignaul avait dcs droits avant la drt*
d'cnregislrrcment tlu Nour de dorrlaiue ct conlilruc rJ'en avoil.

Le Plaignant a 6galernent apporli Ia pr'euvc que lo'l'itulaire n'a pas d'iuldr'0l ligitimc
dans Ie Nom de donaine au scns do l'Articlc 3.{i dc Ia Politiquc.

Ilirialr;urcnt, 1c I'laignallt al igirlerncnt ylnruvi par balancc dc prnbahilit6 tluo lc
'Iitulaire a enregistri le Nom de dontainc de rnauvzrisc 1bi sclon lcs prcscriptions dc
I'Aflicle 3.7 de la Politique.

Poul I'enscrnble de ces raisor.n, I'artritre accucille la plainte et ordoruc le l.rausfcrl:

immidiat au Plaignant du Nonr de dornainc ( www.n'rahcc.cul ).

Signi d Montreal. le 15 iuillet, 2016

CIiUDE F'RBIIMAN, LL.M. (PRD), Mdd. A., Arb.A


