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INTRODUCTION

La marque est un outil indispensable pour une

entreprise industrielle et commerciale, afin de pouvoir lutter à

armes égales avec les entreprises concurrentes.

Elément essent,iel de la strat,égie de

l'ent,repriserles marques permettent de concierver et de conquérir

des parts de marché.

Selon Yves BARBIEUX "eJ,J,es sont dêsonnais 7e

véritable capital de notre sociêtê . I4iroir de 7'entreprise, eJ,les

syntbolisent sa phiTosophie, son style, ses rêsultats mais aussi et

sur tout  7a qual i tê  de ses produi ts"  (1) .

E1ément déterminant du patrimoine de

I'entreprise, Ia marque conÈribue donc à son développement.

L 'ar t ic le  1er  de Ia  lo i  du 4 janv ier  L99L,

codif ié sous I 'art, icle L 7LL 1- du Code de Ia Propriété

Intellectuelle, définit, la marque de fabrique de conmerce ou de

service conme :

"Un signe susceptible de représentation graphique servant
"â distinguer des produits ou services d'une personne physi-
"que ou morale".

Aux termes de cette définition, la març[ue

assure une fonct, ion : "dist inguer".



EIle doit permettre alD< tiers, êt en

particulier aux consonmateurs d'identifier le produit ou le

serv i -ce qui  leur  est  o f fer t .  EI le  en détermine I 'or ig ine.  C 'est

1à sa fonct ion essent ie l le

Dans Ia mesure où Ie consommateur choisit un

produit en fonction de Ia marque gui y est apposée, c'est que dans

son esprit, 6' att,ache à cette marçlue, une certaine garantie de

qual i té .

EIle institue un rapport de confiance avec Ie

consonrmateur en engageant Ia réputation de I'entreprise. Cette

garant.ie de qualité peut ainsi être considérée cotrmle Ia fonction

secondaire de la rnarque.

La marque, signe de reconnaiÉtsance et garantie

de qualitér r€ joue cependant pleinement son rôIe que pour autant

qu'elle est ef f ectivement exploitée. Cette e>çIoitation est,

indissociable de sa fonction.

Pour que 1'obligation d'e:q>Ioiter soiL

ple inement  ef f icace,  i l  est  nécessai re d 'assor t i r  le  défaut

d 'explo i t ,a t ion d 'une sanct ion:  le  t , i tu la i re  d 'une març lue,  qu i

n'en assurera pas effectivement I 'exploitat ion, Pourra être déchu

de son dro i t  sur  e I Ie .

Cette sanction a été introduite dans le

système législaÈif français par 1'art icle Ll de la loi du 31

décembre L964 qui est ainsi conçu :

"Est dêchu de ses droit,s 7e propriêtaire d'une marque
"qui, sauf excuse Lêgit iner Dê I 'a pas exploitêe ou tait
"èxploiter de façon publique et non êquivoque pendant J'es
"cinq années prêcêdant la demande en dêchêance.

"L'expToitaXion dans une seule c.l,asse d'une mar.que ayant
"fait 7'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera
"suffisantê pour faire écarter i,es exceptions de dêchêance
"qui pourraiènt atteindre les dépôts opêrés Pour d'autres
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,,classes et non suivis d,expToitation.Toutefois, cette
',extension des effets de L'èxpToitation, relatiuement â

"I 'exception de dêchéancet ne sera admise gue si une
,,confusion peut exister ab aetriment de Ia marque déposée et

"explo i têe.

,,La dêchéance doit être prononcêe par dêcision judiciaire;

"el7e Pourra être demandêe pat tout intêressé

"La preuve de I, expToitation est rappo\tée par -tous moyens

"et lneornbe au titïLaire de la marque dont Ia dêchêance

"est demandée".

Le but poursuivi par le législateur de L964

était de débarrasser le Registre National des Marques de celles

qui ne remplissaient plus la fonction dévo1ue à une marçfue. I1

s,agit des marques d.éposées mais déIibérément ine>rploitées.

Qt, "Ia mar:que doit servir au conmerce, mais

eI Ie  ne 6oi t  pas 7 'ent raver .  17 convient  qu 'e l7e so i t  uXiT isée

pour 7a diffusion du ptoduit qu'elle couvret et non contme un moyen

de gêner 7a concurrence" (2')

Le caractère purement déclaratif du dépôt'

"qui, à défaut d'appropriat ion par usaget constitue un acte de

prise de possession, permet de constituer des réseaux de maxques

formant en quelque sorte barrage et interdisant en tait aux

nouveaux déposants I'accès à un champ sans cesse étendu de

dénominations, d' insignes, de vignettes" ( 3) .

La recherche et Ie dépôt d,une marçlue nouvelle

et originale devient dès lors de plus en plus diff ici le.

11 convient de dist'inguer :

- les marques "de défense" sont des Variations d'une marçlue

déjà déposée et doivent, servir seulement à la protéger

de l,enregistrement et de l,usage de signes autres.

Ces marques ne sont donc pas dest,inées à être utilisées.



Si Ia marque

défense sont

cent,rale est solide de

inu t i l es  ( 4 ) .

telles marques de

les marques

uEiage mais

ude réserven

"uLtêr ieur  et

sont enregistrées en vue d'un

seuJ,ement êventuel"  (5) .

Dans les deux casr ces marques sont

susceptibles de faire I 'objet d'une demande en déchéance pour

défaut d'exploit,ation.

La sanction de Ia déchéance a éEé reprise par

la loi d.u 4 janvier 1991 faisant suite à Ia première directive du

Conseil  du 2L décembre 1988 (89 /IÙ$/CEE) rapprochant les

Iégislations des Etat,s membres sur les marçlues

Si le principe demeure, Ia constitution de la

déchéance et Ia portée de celle-ci ont cependant été nodifiées.

l , 'ar t ic le  27 de la  lo i  nogl - -7 du 4 janv ier

LggL cod. i f ié  sou6 ar t ic le  L 7L4-5 du C.P. I .  d ispose en ef fe t  dans

sa rédaction résultant de la rnodif ication apport,ée par Ia loi

no94-LO2 du 5 février L994 :

',Encourt 7a déchêance de ses droits 7e propriétaire de Ia
"marque Çui, sans just,es motits, n'en a pas tqit un- usage
"sérieux, pour 7es- produits et les services visés dans
"7'enregis-trement pêndant une pêriode ininterrompue de cinq
'ar?s.

"Est assimilé â un tel usage t
"a) l,usage fait, avec 7e eônsentement, du propr_iêtaire de 7a

marque ou t poui. Les marques coTTectives, dans -les
conditions du règlement ;

"b) L'usage de 7a matque sous une tomte moditiêe n'en
altêrânt pas Ie càractère distinctit ;

"c) I'apposiXlon de 7a mar:que sur des produits ou leur- 
conaitionnement exclusivement en vue de I'expottation.



"La déchéance peut être demandêe en justice pat t'oute Petson-
,,ne intéressée Si 7a demande ne poite que sur une partie
"des produits ou des seryices visés dans 7'enregistlementt
"7a dléchéanee ne s'étend qu'aux produits ou aux setvices
"concernês.

"L'usage sêrieux de Ia marque contmencê ou rePris postérieu-
" remen-t à 7a période de cinq ans visée au paragraP4e
"prêcédent n,-y tait pas obstàc|e s'iI a êté entrepris dans
"ies trols mois prêcêdant 7a demande en dêchêance et aprè_s
,,que 7e propriétàire a eu connaissance de 7'éventuaTitê de 7a
"demande de dêchêance.

',La preuye de 7, expToitation incornbe au propriétaire^ de 7a
"marque dont 7a dê-chéance est demandée EITe peut être
"apportée par tous moyens.

"La déchéance prend effet â Ia date d'expiration .du déIai de
"cinq ans prév-u au premier alinêa du présent article. E71e a
"nn et fet  absolu".

sér ieux,  Ia  lo i

1 ' a r t i c l e  L  714 -6

-  d 'une par t la marque est devenue, du fait du

ou des services

Outre

de  1991

du  C .  P .

lorsque

Ia déchéance Pour défaut d'usage

prévoit en son article 28 (repris par

I. ) deux nouvelles causes de déchéance :

titulaire, dans le commerce des produits

une désignation usuelle de I 'objet qu'elle couvre i

- d'autre part lorsque la marque est devenue, du fait du

titulaire propre à induire en erreur notamment sur la

nature, la qualité ou Ia provenance géographiguer du

produit ou du service qu'elle couvre (sont visées les

marques qui du fait, du titulaire sont déceptives).

Nous limiterons toutefois notre étude à l-a

déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux.



La loi nouvelle énonce d'une part des

disposit ions déjà comprises dans la loi de L964 ou résultant de Ia

jurisprudence développée sous l 'ancienne loi et ,  d'autre part des

disposi t ions nouvel les.

Selon 1a doctrine unanime, L"'usage sêrieux"

requis, de nature à faire échec à la déchéance, doit être

considéré contme I'"expToitation publique et non êquivoque" de Ia

l o i  de  L964  (6 ) .

Ainsi, I 'abgence d'e:rploitat, ion peut être

Iégit inée par l ,existence d'une "excuse Légit ime" (L964) ou de

" justes mot i fs"  (1991) .  Mais  les lég is la teurs de L964 et '  i .991 ne

sonÈ pas allés plus avant dans la définition de Ia notion de

légit imation du défaut d'exploitat ion.

L'e:çloitat ion peut en outre être réaIisée

personnellement par Ie t i tulaire mais également, Par

I ' intermédiaire d 'un t iers autor isé.  En I 'absence de plus de

définit ion législative, Ia jurisprudence a été amenée à préciser

Ies conditions de t 'exploitation "indirecte".

La jurisprudence issue de Ia loi de 1964 avait

déjà appliqué l 'article 5-C-2 de Ia Convention d'Union de PARIS

pour admettre que l,usage de la marque sous une forme nodifiée

n'en altérant pas Ie caractère distincÈif valait moyen de défense

à une action en déchéance. Cependant les nodalités d'applicat,ion

de ce texte ne sont pas aisées.
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L'une et

référence à Ia possibil i té

in té ressê"  (L964)  ou  " tou te

question de l ' intérêt pour

déterminant de la recevabilité

1'autre de ces rédactions font

d'agir en déchéance pour "tout

personne in téressée "  (1991) .  La

agir du demandeur est un aspect

de I 'action en déchéance.

Contrairement au droit conmun , la charge

Ia preuve n'incombe pas êu demandeur à I 'action. La loi met à

charge du titulaire de La marque 1'obligation de prouver

réalité d'une e:q>loitation sérieuse.

Les principes édictés par la loi de L991

apportent cependant d'important,es modif icat,ions par rapport, au

syst,ème découlant de la loi de L964.

Nous ne reprendrons pas le dét,ail de ces

différences. 11 nous parait cependant opportun d'en évoquer ici

1es pr inc ipa les,  pour  n 'y  p lus reveni r .

La loi nouvelle n'i:npose pas au titulaire

marque un usage ininterrompu pendant cinq ans. ElIe sanctionne

contraire I 'absence cont,inue d'usage durant, ce délai.

Autre innovation du législateur de 1991, la

déchéance a un effet, absolu. Sous l 'empire de Ia loi de L964, la

déchéance n'avait d'effet qu'entre les parties en tit ige. L'effet

était donc relat,if . T,'effet, absolu n'était atteint que par les

décision6 gui ordonnaient la radiation des marçlues déclarées

de

la

la

de

au



11

déchues. Le t i tulaire était alors privé des droits sur sa marque à

l ' éga rd  de  tous .

Selon ta  lo i  de L964,  Ia  date d 'e f fe t  de la

déchéance est cel le de sa demande.

Sous l 'empire de la  lo i  de 1991,  Ia  déchéance

prend effeL à Ia date d'e:rpiration du délai de cinq ans

11 s'en-suit Ia modif j-caÈion du point de

départ du déIai de cinq ans.

En application de 1a loi nouvelle, la

déchéance peut donc prendre effet à une date antérieure à ceIle de

sa demande.

Selon la loi de L964, le détai est décompté à

partir de Ia demande en justice. Le texte littéraI de Ia loi de

LggL ne précise pas le point de départ du déIai. Certaines

décisions l 'ont calculé à compter de la date d'enregistrement.

En fait,  1a déchéance est encourue dès lors

qu'est constaté le défaut d'exploitat ion pendant cinq ans, sans

gu,iI soit nécessaire çlue cette période suive irunédiatement

1'enregistrement de Ia marque.

Au contraire, Ia loi nouvelle (art icle L 7L4-s

alinéa 4l précise expressément que la déchéance peut êt're

prononcée si l ,usage a été "enttepris dans les trois mois

prêcédant Ia demande et après que Ie propriêtaire a eu

connaissance de 1'êventuali tê de cette demande".



L2

Cette solution apparait conforme à I'article

L2 S l- de Ia directive conmunautaire du 21 décembre 1988 :

" . . . t ou te fo i s ,  nu l  ne  peu t  f a i re  vaTo i r  que  7e  t i t uTa i re
"d'une marque est dêchu de ses droits sj , entre
"7'expiration de cett,e pêriode (de cinq ans qui suivent,
"1'eniegistrement) et Ia prêsentation de Ia demande en
"déchéance, 7a matque a tait I 'objet d'un commencement
"ou d 'une repr ise d 'usage sêr ieux" .

La loi nouvelle met également fin à une

j-ncohérence du système antérieur. La déchéance n'étant, alors pas

absolue et ses effets remontant à Ia date à laquelle el le ét 'ait

demandée en justice, une juridiction pouvait dans Ia même décision

const,ater la déchéance pour déf aut d'e:rtrlloitation et condamner Ie

demandeur en déchéance pour contrefaçon au titre de l'utilisation

qu'il avait fait,e de cette même marque pour Ia période antérieure

à sa demande en déchéance.

11 résulte des disposit ions modif iant I 'effet

de Ia déchéance que lorsqu'une action en contrefaçon est engagée à

titre principal, Ie défendeur peut désormais valablement conclure

à Ia déchéance de Ia marque opposée.

Selon le rapport de Monsieur François

COLCOI,IBET devant l,Assenblée Nationale au nom de la Commission des

lois (7), la différence entre les deux systèmes de computaÈion

touche aux effets de la déchéance.

Selon le nouveau système de computation, la

déchéance prend effet à l'expiration du déIai alors que sous la

toi de L964, el le prenait effet à la date à laquetle el le était

demandée. "Ainsi, Torsque 7a dêchêance est invoquée â t i tre de
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moyen de défense dans une action en contrefaÇoa, eIIe peut, dans

7e premier système (1991), être utiTement opposêe â J.a demande".

C'est au défendeur en déchéance de rapporter

Ia preuve de I'exploitat,ion de Ia marque gu'il oPPose au titre de

la contrefaçon, au denandeur reconventionnel en déchéance.

11 doit donc prouver Pour la période de

prétendue contrefaÇon, qu'il a réellement, e:çloité la marque

manière sér ieuse.

Cett,e opinion est, également celle de la

doctr ine.

Selon Maitre MATHELY (8)'  la loi nouvelle

règle Ia question, la marque inexploitée pendant cinq ans perd

toute val idité à l 'expiration même de ce déIai et cesse d'être

opposable à cett,e date.

Selon Messieurs CHAVAIINE et BURST (9)r i I

résulte de l,effet absolu d'une décision prononçant Ia déchéance

d'une marque que celui qui serait poursuivi en contrefaÇon, par le

titulaire d'une marque inexploitée pendant plus de cinq ans et qui

encourt la déchéance car I 'exploitat ion n'a pas été reprise avant,

le début de Ia période suspecte de trois moisr Pourra invoguer en

exception Ia déchéance afin de ne pas être condamné.

Bien qu'elle ne découle pas d'une dispoeition

expresse de Ia loi, cett,e solution est conforme auir voeu:K de

I'article 11 S 3 de la directive du 2L décenbre 1988 :

".Sans prêjudice de 7'application de 7'article L2 en cas
"de demande reconventionneTTe en déchêancet un Etat'
"membre peut prêvoir qu'une mar.que ne peut être
,,valablement invoquêe dans une ptocêdure en conttetaçon
"s ' i7 est  établ i ,  à 7a sui te d 'une except ion,  que 7e
"tituLaire de 7a marque peut être dêchu de ses droits
"en vertu de 7 'art ic le L2 paragraphe 7" -

1a

de
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Une applicat,ion stricte de ces principes peut

conduire à imposer au t, i tulaire d'une marçfue saisissant le juge

des référés d'une action visant à mettre f in à des actes de

contrefaÇotr, à se voir imposer de justi f ier, outre de ses droits

sur la marque et de la réali té des actes gu' i l  cr i t ique, I 'usage

sérieux de ladite marque.

Relevons sur ce point une ordonnance du Président du

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mars L996

(10) statuanÈ en la forme des référés.

Suite à une action en contrefaçon qu'elle avait

introdui te,  une Société S.T.B.E. t i tu la i re d 'une marque

TRITON,a assigné en référé une Société INTEL CORPORÀTION

pour lui voir interdire provisoirement 1'utilisation de

Ia dénomination TRITON pour divers produits et services.

La société défenderesse a notamment, soulevé le moyen

selon lequel  la S.T.B.E. encourai t  Ia déchéance pour

défaut d 'exploi tat ion.

Le Président du Tribunal a rappelé gue si conformément

à la loi, i l  a le pouvoir d'int,erdire à titre provisoire

Ia poursuite des actes argués de contrefaçon, il lui

appartient "de vêrifier que I'action au fond apparait

sér ieuse e t  a  é tê  engagêe dans  un  bre f  dêLa i  . . . . . " .

II a décidé en I 'espèce "qu'iI ne résulte pas de manière

incontest,able des documents invoqués par 7e demandeur

que celui-ci ait fait, un usage sérieux de ses droit,s

pendant une période ininterrompue de cinq ans pour
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I'ensemble des produits et setvices visés dans

7'enregistrement de 7a marque".

11 subsiste donc un doute sérieux sur I ' issue de

I 'ac t ion  au  fond engagée par  Ia  S .T .B.E. .

La 1oi nouvelle facilite le prononcé de Ia

déchéance partielle des droits du t,itulaire d'une marque

recouvrant plusieurs produits ou services.

L 'ar t ic le 11 al inéa 2 de Ia lo i  de L964

excluait Ie prononcé de la déchéance pour des produits ou des

services non exploités s'i l  subsistait un risque de confusion avec

ceux exploités r êu détriment de la marque.

Ainsi le titulaire pouvait agir en contrefaçon

pour des produit,s sirnilaires à ceuK gu'i l n'e:çloit 'ait pas en

fait, mais pour lesquels iI conservait la propriété de sa marque

en raison de son e:qrloitation partielle.

Dans sa proposi t ion de lo i  no 952 (11),

Monsieur Jean FOYER reprenait Ie contenu de I'article LL alinéa 2

sous la forme suivante :

"Torsqu'une marque enregistrée pour désigner plusieurs
"produits ou services est expToitêe pout L'un d'eur ot)
"une partie seu-Iement d'entte euxt 7a déchêance n'est
"pas êncourue à 7'égard des autres produits ou services
"pour iesguels L'usage de 7a marque pourtait enttalner
"un risque de confusion ou causet un Prêiudice â son
"propriêtaire".

Pour Monsieur COLCOMBET, auteur d'un rapport

au nom de la Commission des loie devant I'Aesenblée Nat,ionale

(L21, Ia proposition de loi améliore sur Ie plan rédactionnel le

texÈe de L964."D'autre part, e77e Ie compTète en protêgeant 7a
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date d'entrée en vigueur de Ia loi de LggLrla Court

a expressément, visé l 'article 11 alinéa 2 de Ia

Ioi de L964.EIte a écarté la déchéance, retenant que la

marque n'avait pas été e:çIoitée pour les publications

imprimées mais que ces dernières pouvaient être

confondues avec les produits effectivement elçloités

sous la margue.

Concernant la demande de déchéance formée postérieu-

rement à I 'entrée en vigueur de Ia loi de 1991, Ia

Cour n'a pas tenu compte d'un éventuel risque de

confusion entre les produits e:qlloités et ceux qui ne

I 'é t ,a ien t  pas .

EIle a jugé qu'aux termes de la loj- nouvelle, "7e

propriétaire de Ia marque doit donc justif ier d'une

expToitation sérieuse pour chacun des produits ou

services protêgés par Ia marque".

La déchéance a donc été prononcée pour les journaux et

périodiques, l ivres, édition de l ivres et de journaux.

Citons également la motivation d'un jugement du Tribunal

de Grande Instance de PARIS (7 octobre L994 (15);

SociéIé PÀFJ.I]MS ROCHAS ET FEDERATION FRJA}ICATSE DE

L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE LA PAFJ'T]MERIE ./. WISSOCQ)

La loi nouvelle, n'a pas repris "7a possibiTité otferte

par 7a loi anciennerau titulaire d'une matque' d'opposer

â 7a demande de dêchêanee, I'expToitation dans des

classes de produits similaires, i7 n'appartient pas

au Tribunal de rêintroduire cette exception par 7e

biais du défaut d'intérêt (à agir) '  en dêcidant,
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dans J,e cadre d'une action de dêchêancet â titre prê'

ventif ,  et pour 7e futur, de I ' indisponibi l i té du signe

objet de 7a marque dêchue, et du caractère contrefaisant

que revêtirait 7e dépôt de ce signe à titre de marque'

par 7e demandeur à Ia dêchéancet en raison de 7a simiTa-

r i tê  des produi ts" .

Cette motivation suggère au Èitulaire

partiel lement déchu d'uti l iser les disposit ions de I 'art icle L

713-3 du C.P. f .  pour  pal l ier  les ef fe ts  de Ia  déchéance,  lorsque

I'ut i l isation non autorisée de la marçlue peut être à I 'origine

d 'une confus ion.

De même est-iL conseil lé au déposant de n'être

pas trop précis dans I'énumération des produits et,/ou services que

désigne Ia marque.

Selon MaLtre MATHELY " iI suf tit seul,ement

d' indiquer Ia caXêgorie généraLe groupant une variêtê d'objets

spéc i f i ques "  ( L6 ) .

La loi de L964 avait introduit dans le droit'

des marques un régime propre aux marques collectives.

La loi de l-991 a établi une distinct'ion entre:

Ies marques collectives proPrement dites qui peuvent, être

e>rploit,ées par toute personne respèctant un règlement

d'usage établi par le titulaire de I 'enregistrement i

- et les marques collectives de certificat,ion qui ne peuvent,

être déposées çlue par une perÊonne morale qui ne doit, être
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ni fabricant, ni irnportateur, ni vendeur des produits ou

services. EIIes peuvent être uti l isées par toute personne

qui respecte les caractérist,iques précisées dans Ie

règlement pour le produit ou service auquel elles

s 'appl iquent .

L 'a r t i c l e  L  7L5 -2  a l i néa  1  du  C .P . I .  énonce :

"J,es dispositions du prêsent, Iivte (consacré aux marques)
"sont applicables aux marques eoTTectivest sous rêserve, en
"ce qui èoncerne Les matques collectives de certificat,ion,
"des dispositions particulières ci-après ainsi que de ceJ,Ies
"de  7 ' a r t i c l e  L  7L5 -3 " .

Les disposit ions de I 'art icle L 7L4-S sont

donc applicables au:K marçlues collectives et auix marçlues

col lect ives de cer t i f icat ion.

En effet, concernant ces dernières, aucune

disposit ion ne déroge aux règles relatives à la déchéance pour

défaut  d 'explo i ta t ion.

L 'ar t ic le  L 7L4-5 a l inéa 2 a)  ass imi le  à un

usage sérieux ,"pour les marques coTTectives, celui réal isê dans

Ies condit ions du règlement".

I 'usage par un tiers

titulaire d'échapper à

Par conséquent

dehors du règlement ne permet pas

sanction de La déchéance.

t

au

en

1a

Mentionnons également, que la loi

institué Ia faculté pour tout titulaire de marque de

I'enregistrement par un tiers d'une marque dont i l

qu'elle porterait atteinte à ses droits.

Cette procédure fait I 'objet des

7L2-3  à  L  7L2-5  e t  R  7L2-L3  à  R  7L2- t9  du  C.P . I . .

de  1991 a

s'opposer à

eetimerait

articlee L
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Les décisions sont "prises par 7e directeur de

I ' Inst i tu t  nat ional  de la  propr ié tê industr ie l le"  (ar t ic le  L 712-

L4, et peuvent faire l 'objet d'un recoura devant les Cours d'Appel

terri torialement, compétentes (art, icle R 411-l-9) dans un délai d'un

mois (art, icle R 4LL-20) dans les condit ions prévues aux art icles R

4LL-L9  à  R  4LL_26 .

La Cour d'Appel de PARIS Par arrêt, du L2

janvier L996 (17) a eu l,occasion de préciser que le contentieux

susceptible de se développer autour de cette procédure

d'opposit ion est de nature administrative.

L 'a r t i c le  R 7L2-L7 d isPose :

" Ie titulaire de -La demande d' enregistrement peut, dans
"ses premières observations en réponse, inviter 7'opposant
"à produire des pièces propres à établir que Ia dêchêance de
"ses droits pour détaut d'expToitation n'est pas encourue.
"L'institut inpartit a-Lors un dé7ai â I 'opposant pour
"produire ces pièces".

Or  se lon  l 'a r t i c le  R 718 1  :

" . . . .. - les dêLais impartis par I '  Institut nationaL de 7a
"propriêtê industrielle ne sont ni inférieurs â un mois ni
"supêrieurs â quatre mois".

L 'a1inéa 4 de I 'ar t ic le L 7L2 -  4 dispose en

outre que Ia procédure d'opposition ne peut être poursuivie au-

detà d'un délai de six mois à peine d'êt,re réputée rejetée sauf

caÊ de suspension limitativement énumérés :

"b)en cas d'engagement d'une actlon en nuL7ité'
"déchéance ou en revendicat,ion de proptiêtê 1"

Dane I'espèce soumise à la Cour d'Appe1 de PARTS,
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une Société de droit luxembourgeois \/ERT VALLEE,

titulaire d'une marque VERTE VALLEE avait formé

opposition à I'enregistrement d'une marque VALVERT

déposée le 29 mars 1994 par une Société GENERLLE DES

GRANDES SOLRCES BELGES (S .G .G.S .B .  ) .

Conformément à l 'art icle R 7L2 -L'1, cel le-ci a invité

1'opposant à établir gu' i I  n'encourait pas la déchéance.

Cette demande a été notifiée, le 9 septembre 1994' Pêr

1 ' I .N.P. I .  gu i  i rnpar t isssai t ,  un dé1ai  d 'un mois pour

produire les pièces requises.

Après I'expirat,ion du délai imparti' VERT VALLEE a

adressé Ie 27 octobre 1994 des factures censées

justi f ier I 'e:rploitat ion de sa març[ue.

La procédure d'opposit ion a abouti Ie 23 décembre L994

à une décision définitive par laquelle le direct,eur

de I ' Insti tut maintenait la clôture de 1'opposit ion.

\IERT VALLEE a formé un recours tendant à I'annulation

de cette décision, faisant noÈammenÈ valoir qu'en tant

que sociéÈé domici l iée à l 'étranger, el le aurait dt

bénéficier d'un déIai supplémentaire en application de

l 'ar t ic le  643 du N.C.P.C.  qu i  augmente de deux mois les

délais d'opposition pour Ies personnec qui deneurent à

à  1 'é t ranger .

La Cour a jugé que les disposit, ions de l 'art icle 643

ne s'appliquent qu'aux demandes portées devant une

juridiction "et non pas aux dê7ais impartis dans -Z,e

cadre des procédures administratl-ves se dêroulant devant

T 'TNPT" .
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Et le a en outre préc isé qu 'appl iquer  I 'ar t ic le  643

allongerait la durée de Ia procédure d'opposition au-

delà du déIa i  de s ix  rno is  édic té à I 'ar t ic le  L 7L2-4.

rI revient donc à l ' Institut National de la

Propriété rndustrielle, d' examiner les pièces fournies et, de dire

si elles sont de nature à établir un usage sérieux de la marque de

1 'opposant .

L'appréciation de 1'usag'e doit,  se

conformément  aux cr i tères énoncés à l 'ar t ic le  T.7L4-s

faire

En cas de rejet des pièces produites tendant à

prouver l 'exploitation de sa marçlue , L 'opposant dispose d'un

recours .

En tout, état de cause, Ia déchéance ne peut

être prononcée que par une juridiction judiciaire saisie au fond

d'une demande expresse tendant, au prononcé de Ia déchéance.

Une Sociét,é WITNESS avait déposé Le 27 juin l-994 une

demande d'enregistrement de marque pour la dénomination

BLEU SIID pour désigner des produits des classes L8 r24 et

25 .

Un sieur AMOR, titulaire d'une marçlue PLEIN SIID pour des

produits ident,iques ou similaires, a formé opposition à

ce dépôt  Ie  10 octobre L994.

Par  déc i s ion  du  3L  mars  L995 ,  l e  d i rec t ,eu r  de  1 ' I .N .P . I .

a relevé gue 1'opposit ion était justi f iée et que les

pièces fournies par l'opposant-à savoir des factures

relatives aux années 1991 à L993 et comportant un logo

en forme de blason sur lequel apparaissait, la mention
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PLEIN SUD de part et d'autre d'un globe terrestre

transpercé d,une f lèche dir igée vers le sud-attestaient

d'un usage de Ia marque Pour Ies produits enregistrés.

Le 4 nai 1995, la Société WITNESS a formé un recours

contre la décision du directeur de I ' Insti tut-

Relevons gu'une instance en contrefaçon inLroduite par

AI4OR à l'encontre de WITNESS était pendante devant le

Tribunal de Grande fnstance de PÀRIS. A t,iÈre

reconvent,ionnel,WITNESS avait demandé la déchéance de Ia

marque PLEIN SUD par conclusions du 30 janvier 1996.

Par arrêt du 3 avri l  L996 (18)' la Cour d'Appel de PARfS

a jugé gue "dans 7e cadre de 7a procédute d'opposit, ion,

i7  n 'appar t ient  n i  â  J ,a ! ' Inst i tu t  Nat ionaT de 7a

Propriêté IndustrielTe ni â 7a Cour saisie du recouts

contre Ia  dêc is ion du d i recteur . . . ,  d 'appréc ier  s i  7a

demande en déchêance de 7a marque opposée serait

recevablersi les pièces produites pour justi f ier

de son expToitation sont pertinentes, si J,'expToitation

qui en aurait étê faite I 'a êtê avec J,e consentement de

son propriétaire dès lors qu'aucun texte ne permet au

di recteur  de 7,  Inst i tu t . . .de prononcer  7a dêchêance des

dro i ts  sur  une marque pour  dêfaut  d 'expToi ta t ion. . . " .

La Cour a sursis à statuer sur le recours à l 'encontre

de Ia décision du directeur jusgu'à ce qu'une décision

définitive intervienne sur la demande en déchéance

soulevée par WITNESS devant Ie Tribunal de PARIS.

Tout en relevant que la demande en déchéance n'avait été

formée que postérieurement au détai de 6 mois prévu à

l 'art icle L ?L2-4, la Cour a jugé que dans I 'h11got'hèse
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où Ia déchéance serait prononcée par Ie Tribunal

antérieurement è Ia date d'opposit ionr AMOR n'aurait '

plus quali té pour faire opposit ion.

La Cour a expressément fait référence au dernier alinéa

de ' l ' a r t i c l e  L  7L4 -5  :

" la dêchêance prend effet à 7a date d'expiratLon du
"dêLai de cinq ans prévu au premier alinêa du prêsent
"ar t icLe.  EI Ie  a un ef fe t  absolu" .

C'est à 1 'act ion judic ia i re et  à ses

mécanismes spécifiques çfue nous entendons consacrer notre étude en

en il lustrant les divers aspects par les solutions

jurisprudentielles gui y ont' été apportées.

11 nous parait opportun de distinguer entre

d'une part l 'aspect procédural et d'autre part le défaut d'usage

sérieux lui-même.

En tant qu'action judiciaire, Ia demande de

déchéance est, soumise aux règles de procédure et au:K condit,ions de

recevabilité du droit commun.

EIle présente également certaines

particularités tenant tant à La notion d'intérêt pour agir qu'au

déroulement et au dénouement de I ' inst,ance.

Le rôle de I ' instance en déchéance Pour défaut

d'usage sérieux (première partie) est donc prépondérant.

La maitrise des règles gouvernant cette action

est déterminante non seulement pour le défendeur mais égalemenÈ

pour Ie demandeur qui peut ainsi se prévenir d'un éventuel rejet

de sa demande à raison de la méconnaissance de la spécificit'é de

1'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux.
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En outre, les moyens de défense de nature à

mettre en échec une demande en déchéance doivent faire l'objet,

d 'une étude r igoureuse.

Des divergences jurisprudentielles peuvent

apparaLtre. Elles tiennent principalement au manque de précision

des tégislateurs dans Ia définition des notions permettant de

défendre efficacement à une action en déchéance.

11 s'agit donc d'étudier 1'appréciation du

défaut d'usage sérieux (deuxiène part ie).
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PREMIERE PARTIE

L'INSTANCE EN DECHEANCE DE I.A MARQUE

POUR DEFAUT D'USAGE SERIEUX :

L'instance se définit conme I'étape judiciaire

du procès qui s'étend de Ia saisine du juge à une décision

judic ia i re.

L'ouverture de l ' instance est soumise à

certaines conditions (titre I). Nous tiendrons compte du caractère

propre de I 'action en déchéance

Les parties et, Ie juge accomplissent durant

cette période un certain nombre d'actes de procédure.

Pour aboutir à une décision judiciaire

prononçant ou non Ia déchéance, l ' instance doit être exercée

conformément aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

I I  s 'ag i ra  donc  d 'é tud ie r  l ' exerc ice  de  l ' i ns tance ( t i t , re  I I ) .
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TITRE I

LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'INSTANGE :

Pour être valablement ouverter urlê instance en

déchéance doit être intentée par une personne gui a un intérêt

pour agir  (chapi t re 2)

Avant d'évoquer f int,érêtrnous verrons que

I'ouverture de I ' instance doit remplir des conditions préalables

(chap i t re  1 ) .
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Le 4 janv ier  L99L,  1a France s 'est  dotée d 'une

nouvelle loi sur les marques.

L'art icle 44 de la loi de l99L dispose çlue

Ia loi du 3L décembre L964 cesse de produire effet à la date

d 'ent rée en v igueur  de Ia  présente 1oi  ,Le 28 décenbre L99L.

Si l-a sanction de la déchéance pour défaut

d'exploitation durant une période de 5 ans, inÈroduite dans le

droit français des marques par Ia loi de 1964, a été reprise par

I 'ar t ic le  L 7L4 5 du C.P. I .  ,  le  lé 'g is la teur  de 1991 en a

rnodifié le régime antérieur notamment pour se mettre en conformité

avec la première directive du Conseil  du 2L décembre 1988

rapprochant les Iégislat ions des Etats membres.

Se posait, donc Ie délicat problème de

I'application de Ia loi nouvelle dans Ie temps en I 'absence de

disposit ions transitoires ( sectj-on l- ) .

Se pose en outre la question du choix de la

juridiction habilitée à trancher Ie litige de Ia déchéance pour

dé fau t  d 'usage  sé r ieux  ( sec t i on  2 ) .
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Section 1 - ta loi applicable :

Les décisions prononcées Par les

du fond depuis Ia promulgation de Ia loi ont donné

solut ions divergentes.

juridictions

Iieu à des

un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (28

févr ier  L994 (1)  )  a  so l l ic i té  I 'av is  de Ia  Cour  de Cassat ion

La jurisprudence jusqu'à I 'avis de Ia Cour de

Cassat , ion doi t  ê t re étudiée (Sf  1 .

On aurait pu penser que l 'avis émis Ie 2 mai

L994 et  rect i f ié  Ie  27 ju in  L994 (2,  a l la i t  met t re  un terme à

I 'ex is tence de décis ions cont , rad ic to i res.  I l  n 'en a r ien été

La jurisprudence post,érieure à I 'avis doit

également  êt re évoquée (521.

La doctrine a également cherché à combler Ie

vide législat i f  tenant à I 'absence de mesures t,ransiLoires sur ce

po in t  ( 3 ) .

En tout état de cause, depuis Ie 28 décembre

Lgg6, cinquième anniversaire de I 'entrée en vigueur de la loi de

1991-, Ia déchéance peut être prononcée.
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s 1 - r,A in RTSPRI'DENCE antSgU'A L'AVrS DE rÀ COUR DE
CASSATIOIT :

Il est unanimement admis que la date de

la demande détermine Ia loi applicable.

Nous nous référerons à un jugement, du Tribunal de

Grande Instance de MELUN du 2 ju in  L992 (4) .

L'assignation des LABORATOIRES SMB en déchéance des

droits des LABoRATOIRES PHARMOCCITAN titulaire de Ia

marque ANAFREBRYL, était du 3 avril L99L.

Le Tribunal a rappelé que la loi de L964 avait cessé de

produi re ef fe t  Ie  28 décembre 199L,  date de I 'ent rée

en vigueur de Ia loi du 4 janvier 1991. La loi en

vigueur à Ia date de l 'assignation était cel le de L964

et les condit ions de Ia déchéance devaient donc être

appréciées par référence à l 'art icle 11 de ce texte.

Décider autrement, serait al ler à l 'encontre

du principe de non rétroactivité de Ia loi posé par I 'art icle 2 du

Code Civ i l  :

" 7a  Lo i  ne  d i spose  que  pou r  L 'aven i t ,  e77e  n 'a  po in t  d ' e f fe t
"  ré tToact i f "  .

DanE le même sens :

- Cour d,Appel de PARIS 3 novembre 1993 (5) (L'ESSIIYAGE C'EST
PROP )

- Cour d'Appel de PARIS 16 janvier L995 (6) (BABY COOL
DTFFUSTON) .
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Nous évoquerons d'une part ]a divergence

jurisprudentiel le quant à f int,erprétat, ion de I 'art icle L 714-5 du

C.P.I. et, à son application aux demandes postérieures au 28

décembre 199L date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et

d 'au t re  pa r t r l ' av i s  de  Ia  Cour  de  Cassa t i on

A) L'rilTERPRETATrolt JURISPRUDEI|TIELLE DE L'ARTICLE
L 7L4'5 du C.P.I. ET S0tl APPLICATI0II AUX DEIIAIIDES
POSTERIEURES AU 28 DECEIIBRE 1991 :

Le nouveau texte, tout conme la loi de L964t

édict,e que la déchéance est Ia sanction du non-usage de la marque

pendant un déIai de 5 an6. Mais les modalités d'application de

cette sanction ont été rendues plus sévères par Ia loi nouvelle :

le mode de computation du déIai a été nodifié. Le

délai quinquennal n'est plus décompté à part ir de Ia date de la

demande en déchéance (1oi  de L964r ,  mais  se lon Ia  Io i  de L99L,  i l

court à compter de Ia date d'enregistrement ou de celle du dépôt.

En effet, Ie texte l i t téral ne précise pas Ie point de départ du

déla i  de 5 années.

Ia déchéance prononcée selon la loi de L964 prenait

effet à la date de sa demande, alors que selon la loi de L99L,

eIIe est acquise rétroact, ivement à Ia date d'e:rpiration du détai

qu inquennal .

selon la loi nouvelle, la déchéance est prononcée pour

tous les produits et/ou services, visés au dépôtr qui n'ont pas

ét,é ef fectivement exploités.
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Sous I 'empire de la  lo i  de Lgi0r l 'exp lo i ta t ion

part iel le, pour I 'un des produits et,/ou services mettait obstacle

à Ia déchéance pour tous les produits et,/ou services non exploités

suscept ib les d 'ê t re confondus avec ceux qui  1 'é ta ient .

Trois solutions divergenÈes se sont dégagées

des décisions examinées.

1)  La  thèse de  I 'app l i cab i l i té  in rnéd ia te  de  I 'a r t i c le
L 714-5 :

Par jugement du l-1 décembre L992 (7), Ie Tribunal de

Grande fnstance de PARIS a fait droit à une demande en

déchéance part iel le pour les produits et services de

l 'Hôtel lerie et de Ia Restauration de Ia marque MUST

déposée par la Société CARTIER. 11 a retenu que 1a

demande avait été présentée, pour Ia première fois 1e

3 avr i l  L992,  postér ieurement  au 28 décembre 1991 date

d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier.

Cette dernière était donc seule applicable. La validité

de la marque n'est plus conservée si 1a marque n'est que

partiellement exploitée et cela indépendamment d'un

risque de confusion entre les produits déposés et ceux

réellement exploités.

La déchéance a ét,é prononcée avec effet du L2 mai L989 '

antérieurement à I 'entrée en vigueur de la loi de 1991.
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Ont également jugé une demande en déchéance

recevable en application de la loi nouvelle, Ies décisions

suivantes :

Tribunal de Grande Instance de PARIS 27 février L992 (8)
(AGENDA PLANNING);

Tribunal- de Grande Instance de PARIS 27 novembre L992 (9)
( GOLCONDA ) ;

Tribunal de Grande Instance de PARIS 2l octobre L993 (10)
(FLEURS D'AIvIOUR) ;

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX I novembre L993
(11 )  (NUMBER ONE) .

Ce courant jurisprudentiel couronne la théorie

de I 'e f fe t  immédiat  de la  lo i  nouvel le .

2)  La  thèse de  la  surv ie  de  la  lo i  anc ienne:

Cette thèse marque une divergence

d'appréciation par rapport à }a solution évoquée précédemment.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

(11 févr ier  L993 (12))  a  prononcé la  déchéance de la

marque NEUTRO ROBERTS propriété de Ia société L.I'IANETTI

H. ROBERTS qui avait ét,é assignée en déchéance par Ia

SOCiéTé FLORI ROBERTS.

Bien que la demande en déchéance soit postérieure à la

date d'entrée en vigueur de Ia loi nouvellerle Tribunal

a appliqué Ia loi du 31 décernbre L964 au motif que la

lo i  de 1991 ne pouvai t  avoi r  d 'e f fe t  ré t roact i f .
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Dans Ie même sens :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 29 avri l  1993
(13 )  ( JoKER) .

3)  La  thèse de  I 'app l i ca t ion  s t r i c te  de  I 'a r t i c le  2  du
Code Civi l  et  de la théor ie des droi ts acquis :

La première section de Ia 3e Chambre du

Tribunal de Grande Instance de PARfS a refusé de prononcer Ia

déchéance pour inexploitat ion, gue ce soit en application de

l ' a r t i c l e  L  7L4  -5  du  C .P . I .  ou  pa r  ce l l e  de  I ' a r t i c l e  11  de  I a

lo i  de L964 au mot i f ,  pour  la  lo i  de L99L que Ia lo i  n 'a  pas

d 'ef fe t  ré t roact i f  ê t ,  pour  la  to i  de L964 qu 'e l le  a été abrogée

dès l 'ent rée en v ig"ueur  de ce l le  de 1991- .

La conséquence en est I ' impossibi l i t 'é du

prononcé d 'une te l le  déchéance avant  le  28 décembre L996,  Ie  déIa i

quinquennal défini à 1'art icle 27 ne pouvant être écoulé avant

cet te  date,  5e anniversai re de I 'ent rée en v igueur  de la  lo i .

Ainsi, cette jurisprudence a également pour

conséquence l, impossibi l i té pour le défendeur à une action en

contrefaçon de se prévaloir de Ia sanction de la déchéance,

lorsque la marque est inexploitée. 11 est donc privé d'un moyen de

dé fense .

La motivation des différents jugements rendus

en ce sens présente un certain nombre de trait,s conmuns.

Un jugement du fribunal de Grande Instance de PARIS

28 octobre L992 (14) a retenu que si  la lo i  n 'avai t

modifié Ia durée de Ia période durant laquelle le
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titulaire doit extrlloiter sa marque pour conserver ses

dro i ts ,  "e77e a aggravé les modal i tés de cet te

expToitation (cf supra) et a restreint Les condit ions du

maint ien des dro i ts" .

Ainsi appliquer cette loi et, Ia soumettre à une

situation antérieure, aboutirait d'une part à faire

rétroagir la 1oi et d'autre part, à porter atteinte aux

dro i ts  acquis .

" . . . . . . ce  se ra i t  f a i r e  r ê t r oag i r  7a  7o i  du  4  j anv ie r

l,99L que de sanctionner par 7a dêchéance une

insuff isance d'expToitation antérieure à son entrée en

vigueur puisquer cê serait faire produire à cette insuf-

f isance d'expToitation des effets ignorés de Ia Loi

anc ienne sous 7 'empire de laqueTTe eITe a e l l  T ieu

Les conditions auxquelles J,a Loi nouveTTe subordonne

désormais -Z.es ef fets futurs des dêp6ts anciens, doivent

se  s i t ue r  t ou tes  en t i è res  ap rès  sa  m ise  en  v igueur  . . . " .

Par conséguent, Ia déchéance en application de

la loi nouvelle ne pourra pas êt,re prononcée avant le 28 décembre

L996 .

D'autres décisions ont adopté une solution

identique, fondée essentiel lement sur les disposit ions de

I'art icle 2 du Code Civi l  d'une part, Ia théorie du respect des

dro i ts  acquis  d 'aut re par t .

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3 mars L993
(1s)  ( rArENrs) ;

- Tribunal de Grande Inetance de PARIS 26 avril L993
(  16  )  (GAP) ;
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Tribunal de Grande Instance de PARfS
(L7 )  (K rE ) ,

Tribunal de Grande Instance de PARIS
( 18 ) (I,IACADAM) ;

Cour d'Appe1 de PARIS 3 février 1994

Cour d'Appel de PARIS 10 février L994

19  ma i  1993

23  j u i n  1993

(19 )  ( coMPAc) ;

(201 (EsPRrr ) .

Par arrêt du 28 février 1994 la Cour d'Appel

de PARIS a sursis à statuer sur une demande en déchéance et a

sol l ic i té ,  en appl icat ion de 1 'ar t ic le  L 151-  1 du Code de

1'Organisation Judiciaire r ur avis de Ia Cour de Cassation, rendu

le  2  ma i  L994  e t  rec t i f i é  I e  27  j u in  L994  (2L ) .

B) L'AVrS DE Ut C0UR DE CASSATT0I :

La réponse apportée par Ia Cour de Cassation à la 4e

questi-on apparait de nature à mettre f in à une i-nterprétation

erronée de certaines juridict ions du fond, des disposit ions de

1 'ar t ic le  L 7L4-5 a l inéa 1er ,  se lon laquel le  Ia  déchéance éta i t

encourue dès lors que Ie t i tulaire de la marque ne prouverait pas

avoir exploité cel le-ci pendant une période ininterrompue de 5 ans

(cf notamment : Tribunal de Grande Instance de CHALONS-SUR-MARNE

29 décembre 1993 (22) (CHATEAU LA LAGIJNE) ; Tribunal de Grande

Instance de PARIS 3l- janvier L994 (23) ( INNOTHERÀ) ) .

La Cour de Cassation retientr êtt contraire,

que c'est, uniquement la non-exploitation pendant une durée

continue de 5 ans qui peut entrainer la déchéance. Telle était au

demeurant  Ia  règ le sous l 'empire de la  lo i  de L964.

A Ia première question, Ia Cour de Cassation est

d'avis qu'une demande en déchéance introduite postérieurement à Ia



38

date d'entrée en vigueur de Ia loi nouveller Dê peut être jugée,

selon les termes de cette loi,  si Ie délai de non-exploitat ion a

été intégralement accompli,  avant 1'entrée en vigueur de ce texte.

Relevons que Ia réponse a déformé la question

posée et que pour cette raison, I 'avis relève que Ia seconde

quest ion est  sans objet .

A 1a première branche de la 3e question, Ia Cour de

Cassat ion répond que I 'ar t ic le  L 7L4 5 pourra êt re appl iqué,  à

compter du 28 décembre L996 pour une demande en déchéance fondée

sur la non-exploit,at, ion d'une marque, pendant une durée de cinq

ans venue à expiration antérieurement à Ia date d'entrée en

vig'ueur de la loi nouvelle. La Cour ajoute que sont seuls

concernés les dépôts antérj-eurs au 28 décembre L986.

Selon Ia 2e branche, lorsque la période

quinquennale s'est part iel lement écoulée, avant le 28 décembre

1,99L,  L 'ar t ic le  L 7L4-5 peut  ê t re appl igué à Ia  date de la  demande

en déchéance, "c'est â dire pour J,es dépôts eftectuês après le 28

décembre  L986" .

A ins i ,

à  1 'ent rée en appl icat ion

sanctionner une situation

pas appl icable.

si Ie déIai est accompli antérieurement,

de la loi nouvelle, celle-ci ne peut

qu i  s 'es t  c réée a lo rs  qu 'e l le  n 'é ta i t

Si en revanche, la situation est, constituée

postérieurement à la dat,e d'entrée en vigueur, de Ia loi nouvelle,

celle-ci peut la sanct,ionner, peu important, que Ie détai au terme
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duquel 1a situation est acquise se soit part iel lement écoulé sous

1 'empire de Ia  lo i  anc ienne.

Cet avis appelle cependant une réserve en ce

qu'i I  crêé une dist, inction entre les dépôt,s ef fectués antérieu-

rement au 28 décembre 1986 et ceux réalisés postérieurement à

cet te  date.

La Cour de Cassation semble donc l ier

indissolublement Ie point de départ du déIai de 5 ans à Ia date du

dépôt .

Ainsi exprimé, J- 'avis semble méconnaltre

l 'a l inéa 4 de I 'ar t ic le  L 7L4-S qui  permet  au t i tu la i re  de l -a

marque d'échapper sous certaines condit ions à la déchéance, s' i l  a

"commencê ou repris postérieurement à 7a pêriode de cinq ans "

(su ivant  I 'enregis t rement)  I 'usage sér ieux de Ia  marque

Cet  a l inéa ne fa i t  d 'a i l leurs que t ransposer

Ia disposit ion art icle L2 S 1 de la directive conmunautaire du 2L

décembre  1988 .

11 est remarquable que la Cour de Cassation ne

vise dans son av is  n i  L 'ar t ic le  2 du Code Civ i l rn i  la  théor ie  des

dro i ts  acquis .

En out,re, I '  avis ne fait aucune référence à

I 'ar t ic le  L0 S 4 a)  de la  d i rect ive du 2L décembre 1988.  Or  cet

art icle concerne les mesures transitoires relatives aux marques

enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur des

disposit, ions nationales se conformant à Ia directive.

"Lorsqu'une disposiXion en vigueur avant cette date prêvoit
"des sanctions pour 7e non-usage d'une marque durant une
"période ininterrompue, 7e déLai de cinq ans visé au paragra-
"phe -1 est supposé avoir pris cours en même temps gu'une
"période de non-usage déjà en cours â cette date".
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La défai l lance du législateur de 1991- étant

f lagrante concernant la transposit, ion des mesures transitoiresr sê

pose donc la question de I 'applicabil i té direct,e de la directive

en dro i t  in terne.

I t  r ésu l te  de  1 'a r t i c l e  189  du  T ra i t é  C .E .E .

que Ia directive liant touÈ Etat destinataire quant au résultat à

atteindre, eIIe ne peut pa6 être invoquée directement par un

par t icu l ier  à  1 'encontre d 'un autre par t icu l ier .

La directive ne produit qu'un effet "vert ical"

e t  non  "ho r i zon ta I " .

Or i l  est de droit,  que "Jes disposit ions d'une

directive coïtmunautaire qui apparaissent du point de vue de Teur

contenu incondit ionneTTes et suff isamment précises" peuvenÈ être

invoquées par 1es part icul iers lorsque I 'Etat membre s'est, abstenu

de "transposer dans J,es dêLais 7a directive en droit nationalt

soit Torsqu'i7 en fait une transposit ion incorrecte" (Cour de

Justice des Communautés Européennes 26 février 1986 Aff. L52-84

d l l e  MARSHALL  (24 ) ) .

Or une directive répondant aux condj-tions

énoncées prime une loi nat, ionale qui lui serait contraire (Conseil

d 'E ta t  3  fév r i e r  1989  A f f .  AL ITAL IA  (25 )  ) .

De  p l us  ,  se l on  L ' a r rê t  de  I a  C .J .C .E .  du  13

novembre L990 MARLEASING (26, Ie juge national qui interprète une

disposit ion nationale est tenu de le faire "â la Tumière du text,e

et  de 7a f inaTi tê  de 7a d i rect ive" .

Une partie de Ia jurisprudence postérieure à

cet avis a expressément, visé l 'article L0 S 4 pour juger recevable

une demande de déchéance en appl icat ion du C.P.I . .
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S 2 - IJES DECISIOITS POSTERIEURES A L'AVIS DE LA COUR DE
CASSATION:

L'av is  ne s ' impose pas aux jur id ic t ions du

fond.  Cel l -es-c i  préfèrent ,  pour  Ia  p lupar t  s 'en détourner .  L 'av is ,

loin de mettre un termes aux divergences, a contribué à les

entreteni r .

A) LES DEMAIIDES Elt DECHE.ATûCE RECEVABT,ES :

Les décisions qui prennent en compte Ie délai écoulé

sous l 'empire de Ia loi ancienne et font expressément référence à

l-a direct ive.

Nous examinerons à titre d'exemple un jugement

du Tribunal de Grande Instance de PARIS du I février

l_ees (27r .

Une Société QUATRE SAISONS BASTfLLE, assignée en contre-

façon par une Société FOUR SEASONS HOTELS, avait conclu

à la déchéance des marques opposées, déposées les 4

février et 16 jui l tet, L987 (donc postérieurement au 28

décenbre  L986) .

Le Tribunal a rappelé que Ia 1oi de 1964 a "cessé de

produire ses effets â compter du 28 décenibre 799L, date

d 'en t rée  en  v igueur  de  7a  Lo i  du  4  j anv ie r  7997" .
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I I  s 'est ensuite référé, aux contenus des art icles

L 7L4-5 du C.P. I .  e t  10 S 4 de Ia  d i rect ive conmunau-

t,aire prévoyant Ia disposit ion transitoire.

Or, "-Les directives l ient quant au têsultat à atteindre

tout  Etat  dest inata i re" .

Ainsi, la demande étant postérieure au 28 décembre 7991,

la loi nouvelle était applicable et devait "ptendre en

compte pour Ia computation du déIai de non-expToitation,

celui écou7é avant son entrée en vigueur".

Toutefois, Ia 1oi nouvelle aggrave les obligations mises

à Ia charge du déposant en ce qu'el le ne prévoit plus

1'exception d'exploitat ion part iel le Pour des produits

similaires et en ce qu'el le fait  remonter Ia déchéance

à une date antérieure à 1a demande.

I l  convient donc selon Ie Tribunal "pour ne pas porter

atteinte aux droits acquis, d'appliquer 7a loi nouvel.J.e

dans 7a Tinite des sanctions êdictêes sous J,a Loi

anc iennet ' .

L'art icle 2 du Code Civi l  est donc respecté.

Ce jugement est par ai l leurs conforme à l 'avis puisque les marques

l i t ig ieuses ont  é té déposées après 1e 28 décembre L986.

D'autres jugements ont adopté une motivation

identique ou proche sans t,enir compte du fait que les marques

litigieuses aient ét'é déposées antérieurement ou postérieurement

au  28  décembre  L986 .

- Tribunal de Grande Instance de PARfS 6 septembre L994 (28)
(BACCARÀT) concerne une demande en déchéance partielle;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 5 octobre L994 (29')
(DULMICORT) i



43

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 21 octobre 1994 (30)
( GOLDFT SCHLr ) ;

Tribunal de Grande Instance de PARfS 7 décembre L994 (3L)
(COCO, CALfNE) concerne une demande en déchéance part iel le;

Tribunal de Grande Instance de NANTERRX 20 décembre L994
(32) (KENZO) concerne une demande en déchéance part iel le;

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 15 févr ier  1995 (33)
(KINDY) concerne une demande en déchéance part iel le;

Tribunal de Grande Instance de PARIS I février L995 (34)
(ULTRA MARINE);

Tr ibunal  de Grande Instance de PÀRIS 9 ju in  1995 (35)
(PASHA) concerne une demande en déchéance part iel le.

Selon ce courant ,  jusqu 'au 28 décembre L996 :

la date d'effet d'une éventuelle déchéance ne peut être que

ceI le  de sa demandel

1'exploitat ion de la marque l i t igieuse pour certains

produits seulement, peut éviter Ie prononcé de Ia déchéance pour

ceux non exploités mais similaires lorsqu'un risque de confusion

ex i s te .

Dans une autre affaire, Ia Cour d'Appe1 de PARIS

(L4 avr i l  1995 (36)  )  a  exanniné le  b ien fondé d 'une

demande en déchéance formée le 8 octobre 1993 par une

SociéTé DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE CN défENSC

à une action en contrefaçon introduite par la Société

PRODUITS NESTLE.

La Cour a fait référence aux art icles L 714-5 du

C .P . I .  e t  L0  S  4  de  I a  d i r ec t i ve .

El Ie  a rappelé en outre gu 'en appl icat ion de l 'ar t ic le

2 du Code Civ i l ,  a i  " toute la  Lo i  nouveTTe s 'appl ique

aux situations extra-contractueJ,J,es en cours au moment

où e l -Le entre en v igueur ,  i7  ne s 'ensui t  pas gue Ie
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dê7ai êcouLê sous 7'empire de Ia Loi de 1964 doive être

pris en compte, pour compTêter 7a période quinquennale

de non expToitation, dès Tors que 7a Loi nouvelTe

tant par 7e mode de computation que par d'autres

changements (date de prise d'effet de 7a déchéance,

modalités de 7a reprise d'exploitation permettant de

faire obstacle â 7a déchéance), modif ie substantiel-

Tement le régime de 7a déchéance et assortit de

conséquences plus rigoureuses -Ze comportement du

titulaire de 7a marque, ce qui conduit â tenit pour

ineff icace en vertu du respect des droits acquist Ie

temps passé sous 7 'anc ienne 7oi " .

La Cour a cependant précisé gue " si une Directive

contmunautaire , non transposée dans Ia 7êgislation

interne ne peut être invoquée au même ti tre qu'une Loi

nat ionale dans un T i t ige entre par t icuTier ,  e l l .e

constitue nêanmoins pour 7e juge nationaTt une source

d ' in terprétat ion de 7a Loi  in terne (ef fe t  hor izonta l

ind i rect  ) ;  qu 'à  ce t i t re ,  7es pr inc ipes de dro i t  t ran-

sitoires retenus par Ia Directive doivent gouverner

en 7 'occurrence 7 ' in terprétat ion de 7 'ar t ic le  2 du

Code  C iv i l " .

La motivation de cet arrêt quant à

" l ,appl icabi l i té"  en droi t  interne d'une direct ive communautaire,

nous semble devoir être pleinement approuvée.

Relevons que dans la présente espèce, la Cour

appl iqué l 'ar t ic le L 7L4'5 dans toute sa portée. En ef fet ,  e l le

retenu qu'aux termes de cet article "7a dêchéance est encourue

a

a
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poul tous objets ou seryices qui n'ont pas donné l ieu â une

expToitation effective". EtIe n'a donc pas examiné I 'existence

d,une éventuel-Ie sini lari té entre les produits exploités et ceux

qui  ne I 'é ta ient  pas (s i tuat ion sous I 'empire de la  lo i  de L964r .

De plus, Iâ déchéance a été prononcée

"rêtroactivement â 7a date d'expiration de 7a pêriode de cinq ar?s"

et non à celle de sa demande.

D'autres décisions ont jugé recevables des demandes en

déchéance part iel le et ont, appliqué la loi nouvelle dans toute sa

port,ée indépendamment de I 'existence d'un risque de confusion

entre les produits non ex;l loités et ceux qui l 'ét,aient,.

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 octobre L994 (37)
(FEMME) ;

-  Cour  d 'Appe1 de PARIS 5 mai  1995 (38)  (VISA)

Les décisions qui admettent la recevabitité en

application de la loi nouvelle des demandes en déchéance part iel le

dans la l imite du principe de non-rétroactivité des lois.

Une demande en déchéance partielle qui

n'aurait pu être accueil l ie sous I 'empire de la loi ancienner Êê

heurte jusqu'au 28 décembre L996 au principe de Ia non-

rétroactivité des lois et I 'art icle L 7L4-5 n'est appliqué que

dans la } imite des sanctions édictées par la loi de L964.

Trj-buna1 de Grande Inetance de PARIS 6 septembre L994 (39)
(BAccARiAT) î

Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 décenbre L994 (40)
(coco, CALTNE) i

Tribunal de Grande Instance de NAtitTERRE 20 décembre L994
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(4 r )  (KENZO) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 5 février 1995 (42,
(KTNDY)  ;

-  Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 9 ju in  1995 (43)
(PASHA) i

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 15 décembre 1995 (44)
(GRTGNOTTSES D' ,ArR FRANCE) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 26 janvier L996 (45)
(TOP 50 et TOP 30 ALBIIMS )i

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 16 avri l  L996 (46,
(PRESENCE) ;

-  Tr ibunal  de Grande fnstance de PARIS 21 ju in  L996 (47,
( SCULPTURE ) .

Les décisions qui admettent }a recevabit i té des

demandes postérieures au 28 décembre L991 rdans Ia l imite des

droits acquis , sans référence à la directive.

La motivation de ces décisions est Ia

suivante:  I 'ar t ic le  L 7L4-5 régi t  les s i tuat ions en cours mais i l

ne peut remettre en cause les droits acquis antérieurement à son

entrée en vigueur sans contrevenir aux disposit ions de I 'art, icle 2

du Code Civi l .  La période prise en considération est, part iel lement

écoulée sous l ,empire des deux lo is .  Ces décis ions ne font  aucune

référence à la directive

-Tribunal de Grande Instance de PARIS 24 novembre L994 (48)
(ELEMENTS ) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 25 novembre 1994 (49)
( J .P . )  i

-  Tribunal de Grande Instance de PARIS L7 février 1995 (50)
(CARBONE) ;

- Cour d,Àppel de PARIS 1-7 mars 1995 (51) (SAI{TA CRUZ et VERÀ
cRuz ) .
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Les décisions qui jugent, la demande recevable en

application de Ia loi nouvelle et prononçant la déchéance à la

date de Ia demande faute de précision du dernandeur quant à Ia

période de 5 ans concernée.

L'instance étant inLroduite postérieurement à Ia date

d'entrée en vig"ueur de la loi du 4 janvier LggLrcette

dernière a vocation à s'appliquer. Le Tribunal de

Grande Instance de PARrs (19 janv ier  1995 (52))  a  retenu

qu'à défaut de précision dans Ia demande, quant à la

pér iode de 5 ans d ' inexplo i ta t ion,  " Ie  débat  s 'est

trouvé circonscrit  r par Les arguments en dêfense, et

L'absence de contestation â ce sujet, à Ia période de

cinq ans prêcédant 7' assignation".

Sur ce point, dans Ie rnême

Tribunal de Grande Instance de
(ALAX) ;

Tribunal de Grande Instance de
(GLUTENO)

sens :

PARIS 6 janv ier  1995 (53)

PARIS 24 novembre L994 (54)

Une décision a jugé la demande en déchéance

postérieure au 28 décembre 1991 recevable mais I 'a examinée au

regard des dispositions de Ia loi du 31 décernbre 1964.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (30 mars 1995

(55)) a rejeté une demande d'une Société THIERRY

SAVIGNAC , présentée le 6 décernbre L994r êtl déchéance

partietle des droits d'une Société TOP TEL,E tituLaire

d 'une marque TOP 50.
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Le Tribunal a jugé que cette marque avait été déposée

sous l,empire de Ia loi du 31 décenbre L964 et que les

lois ne rétroagissant pas , Ia loi nouvelle ne saurait

s  'appl iquer .

11 a donc examiné si les conditions de la

d.échéance étaient requises en application de la loi ancienne.

Le fait çlue la demande ait été introduite en

défense à une action en contrefaçon le 6 décembre L994rdonc

postérieurement à la date d'entrée en vigueur de Ia loi nouvelle

n,a pas été déterminant dans la solution retenue par le Tribunal.

B) LES DEI,IANDES EH DECHEAHCE TRRECEVABLES :

Certaines décisions se conforment à 1'avis

émis par  Ia  Cour  de Cassat ion.

Le 13 févr ier  1995 (56) ,  !e  Tr ibunal  de Grande Instance

de LyoN a jugé irrecevable une demande en déchéance

partiel le formée par un sieur MATHIAS en défense à une

action en cont,refaçon introduite par Ia Société CARTIER

titulaire de Ia marque MUST.

La demande avait été présenLée par conclusions notifiées

le 27 février Lggz. MATHIAS avait proposé deux modes de

computation du déIai de 5 ans :

la première hlpothèse retenait te délai de cinq ans

à compter de I 'enregistrement de la marquer €D L972

renouvelé en Lg82 et 1989, donc entièrement écoulé avant
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l 'entrée en vigueur de Ia loi nouvelle.

Le Tribunal a e:lpressément fait référence à I'avis de la

Cour  de Cassat ion.  L 'arE, ic le  L 714-5 du C.P. I .  " r?e peut

être appliqué pour statuer sur une demande de dêchêance

formée après 7e 28 dêcenibre 1"997, Torsque 7e dê7ai de

non-expToitaXion de Ia marque s'est entièrement écou7ê

avant  cet te  date" .

Le Tribunal a également, écarté I'argument tiré de la non

conformité de cet avis à la direct,ive du 21 décembre

1988 au motif  que "si J,es direetives s' imposent aux

Gouvernements des Etats membres eJ.J,es n'ont pas directe-

ment force contraignante en droit interne, dans Jes

Tit iges entre part icul iers devant leur juridict ion na-

t ionale et d'autre part que Ie principe de non-

rétroactlvité des J.ois et du maintien consêcutif  des

situations juridiques dêfinit ivement acguises est une

Iimite impérative, d'ordre public, reconnue par les

instances juridict ionnelles européennes, à 7' applica-

tion innédiate en droit interne de certaines disposi-

t ions de directives transPosées".

Ia seconde hlpothèse de computat'ion retenait un délai

part iel lement écoulé sous l 'empire des deux lois et

compris dans les cinq ans précédant Ia demande.

Or Ie  Tr ibunal  s 'est  ré féré à I 'av is  se lon lequel r la  lo i

nouvelle est applicable seulement aux dépôts postérieurs

au 28 décenbre 1986.

Le Tribunal a précisé gue si un avis de la Cour de

Cassation ne s,imposait pas formellementr i !  estirnait,
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devoir s'y conformer dans I ' intérêt des part ies en

l i t ige dès lors  qu ' i l  é t ,a i t  dest iné à rédui re l ' insé-

curité juridique dans laquelle el les pourraient se

t rouver .

une motivation similaire a été adoptée par un arrêt

de la Cour d 'Appel  de PARIS du 7 mars 1995 (57)

(PEAU NE{IVE CLARTNS).

- Lorsque le délai quinquennal s'est entièrement écoulé

avant l 'entrée en vigueur de la loi nouvelle , voir:

-  Cour  d 'Appel  de PARIS 16 févr ier  1995 (58)  (JOKER) i

- Tribunal de Grande Instance de MELIIN lL avri l  1995 (59)
(EL RANCHO) i

Cour  d 'Appe1 de PARIS 5 ju in  L996 (60)  (MUST) '

Nous ferons également référence à un arrêt de la Chambre

commerciale de Ia cour de cassation (3 janvier L996

(61)) .  Une Société SOCAD t i tu la i re  d 'une marque REFLEX

avait assigné en contrefaçon une Sociét,é METRO, laquelle

avait conclu à Ia déchéance de Ia marque opposée'

Par arrêt, du 30 septembre 1995 Ia Cour d'Appel de

VERSAILLES a rejeté I 'action en contrefaçon au motif

qu 'e l le  n 'appara issai t  pas sér ieuse "dès lors  qu 'une

action en dêchêance des droits de Tadite société sur

7a marque Tit igieuse étant en cours eÈ 7a 7oi du 4

janv ier  L-ggL s 'appl iquant  à cet te  act ' ion"r1a Société

SOCAD n'avait pas rapporté la preuve de 1'exploitat ion

de sa marque.

La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour de
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VERSAILLES. Le dépôt de Ia marque ayant été effectué

le 19 mars 1981r  uD déIa i  de 5 ans s 'é ta i t  écoulé depuis

cett,e date et aucune demande en déchéance n'avait été

présentée sous l 'empire de la  lo i  de L964.

Ainsi, une act,ion en déchéance ne pouvait "être

uti l-ement entreprise, sotts L'empire de U tâi au 4

janv ier  L991-  qu 'à 7 'expi rat ion d 'un dêIa i  de 5 ans â

compter  de 7 'ent rée en v igueur  de cet te  lo i " .

La Cour  de Cassat ion reste f idèIe à 1 'av is

qu 'e l le  a expr imé Ie 2 mai  L994.
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Section 2 - l-a iuridiction compétente :

La compétence d'une juridict ion peut se

définir conme l 'apti tude de ceIle-ci à exercer son pouvoir de

juger un l i t ige de préférence à un autre. Le juge français peut

être saisi d. 'un l i t ige ne comportant aucun élément d'extranéitét

(Sf1 mais i l  arr ive également, en raison du développement des

échanges internationaux que Ies éIéments du litige ne concernent

pas exclusivement Ia France. I1 convient donc de prendre également

en considération les cri tères de compétence internationale (521.

L'exception d' incompétence est soumrse au

rég ime  des  a r t , i c l es  73  à  gg  du  N .C .P .C .  e t  peu t  ê t re  so i t

soulevée par  Ies par t ies,  so i t  re levée par  le  juge.

L'incompétence soulevée Par les parties doit

I ,être in l imine l i t is, avant toute défense au fond ou f in de non-

recevoir même si el le est fondée sur une prétendue violation de

I ' o rd re  pub l i c .

EIle doit être soulevée simultanément avec les

autres except. ions (art, icle 74, . Cett,e disposit ion ne s'applique

pas lorsque Ie défendeur n'a pas comparu en première instance.

EIle doit alors être soulevée devant la Cour

avant tout autre moyen

L'except,ion d'incompétence doit être mot,ivée :

son auteur doit, en exposer le fondement et indiquer dans tous les
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cas Ia  jur id ic t ion qui  à

(a r t i c l e  75 \ .

Ces

d' i r recevabi l i té  .

E1 les

disposi t ions spécia les

internat ionales (62,

€res yeux doit connaltre de I 'af faire

conditions sont requises à Peine

ne s'appliquent que sous réserve de

prévues dans des conventions

L'incompétence peut-être relevée par le juge

Se lon  1 'a r t i c l e  92  du  N .C .P .C .  f  i nconpé tence

peut  êt re prononcée d 'o f f ice par  le  juge.  I1  ne s 'ag i t ,  non pas

d.'une obligation mais d,une simple faculté même si la juridict, ion

sais ie  I 'a  é té en v io la t ion d 'une règle d 'ordre publ ic  ou de

compétence exc lus ive.

Le juge qui entend relever son inconpétence

doit préalabl-ement inviter les part ies à présenter leurs

obse rva t i ons  en  app l i ca t i on  de  I ' a r t i c l e  16  a l i néa  3  du  N .C .P .C .

car i1 doit en toutes circonstances respecter le principe du

contradic to i re  (ar t , ic Ie  16 a l inéa 1) .

L' incompétence d'attr ibution peut être relevée

par Ie juge de première instance quand Ia règ1e violée est, d'ordre

public ou lorsque 1e défendeur ne comparalt pas (art, icle 92 al inéa

1), alors que la Cour d'Appe1 ou ta Cour de Cassation ne peuvent

Ie fa i re  que s i  1 'a f fa i re  re lève de la  compétence d 'une

juridict ion répressive, adninistrative ou d'un ordre

jur id ic t ionnel  é t , ranger  (ar t ic le  92 a l inéa 2) .

Relevons que Ia Convention de BRUXELLES du 27

septembre L968 fait obl igation au juge saisi de se déclarer

d,off ice incompétent si sa compétence n'est pas fondée auK termes

de la Convention , Iorsque Ie défendeur du moins celui qui est
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domici l ié dans un Etat contractant ne comparalt pas ou lorsqu'une

autre jur id ic t ion est  compétente en ver tu de l 'ar t ic le  L6 (63)  de

cet te  Convent ion.

En matière contentieuse, sauf si Ie défendeur

ne comparal-t pas I le juge ne peut soulever d'of f  ice son

incompétence terri toriale que dans les l iÈiges relati fs à l 'état

des personnes et dans tous les cas où Ia loi attr ibue une

compétence exclusive à une autre juridict ion et cela à toute

hau teu r  de  Ia  p rocédure  (641 .

S 1 - LES CRITERES DE LA COMPEIEITCE INIERIIE :

La compétence d'une juridict ion s'apprécie

deux points de vue : - Ia compétence d'attr ibution i

la comPétence terri toriale.

A) LA C0HPETENCE D'ATTRrBUTrO!| (0U IIATERTELLE) :

L 'a r t i c l e  33  du  N .C .P .C .  d i sPose :

,La compétence des juridict ions en raison de Ia matière est
"dêterm-inée par des- règLes ptopres à 7'orgat?isation
"judiciaire êt par des disposit ions part icul jères. "

Le droit des marques, Pâr la loi du 31

décembre L964 prévoyait,  à 1'art icle 24 :

, 'Le contentieux né de 7'appTication de J,a prêsente 7oi

" re lève de 7 'autor i té  jud ic ia i re .
"Sans prêjudice des disposit ions de I 'att icle 384 du
,,code ae procêdure pênale, Les actions civiTes relatives
"at)x marq-ues sont pôrtées devant Les tribunaux de grande
" instance" .



55

L'ar t ic le  34 de la  lo i  du 4 janv ier  L99L

codi f ié  sous ar t ic le  L 7L6 3 du C.P. I .  a  repr is  cet te

d isposi t ion :

"Les actions civiTes relatives aux marques sont portêes
"devant Les tribunaux de grande instance ainsi que -I'es
"actions mettant en jeu à Ia fois une question de matque
"et une guestion de dessin et modèLe ou de concutrence
"déToyale connexes" .

Ire

compétence exclusive

d 'exp lo i t a t i on .

Tribunal de Grande Instance a donc

en matière de déchéance pour défaut'

La Société CHANEL propriétaire de Ia marque CHÀNEL

dans toutes les classes de produits a assigné en

contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de

SAVERNE la Société LEs GRANDS CHAIS DE FRANCE qui a

déposé la marque JEAÀI PAUL CHANEL pour désigner les

boissons alcool-isées et Monsieur JEAIiI-PAUL CHANEL gui a

déposé les marques J.P. CHANEL et JEAI{-PAUL CHANEL pour

Ies mêmes produits.

Les actes d'assignation précisaient qu' i ls portaient

assignation devant le Tribunal de ce siège "statuant

en matière conmerciale".

Les défend,eurs ont opposé I ' incompétence de Ia juridic-

tion commerciale et ont demandé la déchéance de la

marque CHANEL pour les boissons alcoolisées.

par jugement du 3 mars L987 (65), Ie Tribunal de Grande

Instance de SAVERNE a relevé qu'en l 'absence de

Tribunaux de Commerce et de Magistrats Coneulaires'

i I  est constitué d'une seule chambre qui a pleine

compétence pour st,atuer tant, en matière civile gu'en
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matière conmerci-ale.

Dès lors, i l  n'est pas pert inent de prétendre que

statuant en matière commerciale, Ie Tribunal formerait

une chambre commerciale quir êD raison de Ia nature du

litige devrait se déclarer incompétente et renvoyer

I 'affaire devant une chambre civi le.

Le Tribunal a cependant admis que Ia mention dans I'acte

d'assignation ét,ait erronée au regard des termes de Ia

Ioi sur les marques. Mais } 'acte introductif  de

I ' instance n 'é ta i t  pas i r régul ier  pu isque,  avant  Ia

cl-ôture des débats, i I  avait été rappelé gue c'était

Ie TribunaL de Grande Instance que I 'on avait entendu

saisir et qu,iI  avait,  été expressément convenu gue cette

jur id ic t ion s tatuera i t  en "mat ière c iv iLe" .

La loi offre au demandeur en contrefaçon Ie

choix entre Ia voie civi le et la voie pénale.

Comme i1 le pourrait devant la juridiction

civi le, Ie prévenu est en droit d'opposer aux poursuites la

déchéance pour défaut d'usage sérieux.

Se pose Ia question de savoir si Ie juge pénal

saisi de I 'action en contrefaçon peut examiner lui-même Ie bien

fondé de la demande en déchéance ou s' i l  doit surseoir à statuer.

L'art icle 384 du Code de Procédure Pénale

dispose que :

,'7e tribunaT sajsi de 7, action pubTique est compêtent
"pour statuer sur toutes les exceptions proPogée:
"bar 7e prévenu pour sa dêtense, â moins que 7a loi
"n'en dispose aulrement, ou que 7e prévenu n'excipe
"d'un droi t  rêel  immobiTiet" .
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Cet article traduit en fait Ie principe selon

lequel  Ie  juge de I 'act ion est  juge de I 'except ion.

La lettre de I 'art icle 24 al inéa 2 de La loi

de L964 était claire; Ies actions civiles relatives au:K marçlues

étaient portées devant Ie Tribunal de Grande Instance sans

pré judice des d isposi t ions de I 'ar t ic le  384.

Le juge péna1 saisi d'une exception de

déchéance en défense à une action en contrefaçon demeurait

compétent pour connaLtre de l'exception de déchéance.

Tel1e semble également être I 'opinion du

Professeur  PLAISANT (66)

Le Professeur GAUTIER (671 à propos de la loi

nouvel le  est ime que " r ien n 'empêche,  a ins i  qu 'on I 'a  rappelé,  l -e

t r ibunal  correct ionneT,  juge de 7 'act ion et  iuge de 7 'except ion,

de constater Ia non-expToitation et de ce fait 7a dêchéance ; iI

n'y a donc pas l ieu de surseoir â statuer ; en revanche, i7 est

évident que 7e juge pênal ne saurait prononcer 7a dêchêance car 7a

fuTmination de cette peine privêe ne rentre Pas dans ses

compétences".

Nous observerons cependant que I'article L

7L6-3  du  C .P . I .  ne  se  ré fè re  pas  à  I ' a r t i c l e  384  e t  n ' énonce  que

Ia compét,ence exclusive du Tribunal de Grande Instance pour les

actions civi les relatives au:K marques.

Ainsi en mat,ière de déchéance de marçlue'

l 'art icle 384 ne semble plus devoir s'appliquer puisque la

compétence du juge pénat pour statuer sur les exceptions proposées

par le prévenu n'est retenue que Pour autant que la loi n'en

dispose pas autrement.



58

Le Tribunal Correct'ionnel devrait donc à notre

sens surseoir à statuer sur I 'exception de déchéance proposée en

défense à une action en contrefaçon jusqu'à ce que Ie Tribunal de

Grande Instance se soit prononcé sur Ia déchéance.

La compétence du Tribunal de Grande Instance

pour  les act , ions à des f ins c iv i les est  d 'ordre publ ic  (68) .

On trouve confirmation de Ia compétence

exclusive du juge civi l  dans Ie fait que depuis Ia loi de L99L la

déchéance a un effet absolu et remonte à Ia date d'expiration du

déIai quinquennal d' inexploitaLion.

El-Ie ne prend donc plus effet à Ia date de sa

demande  ( l o i  de  L964r .

Les faits de contrefaçon antérieurs à cette

date ne peuvent plus êt,re poursuivis.

La déchéance si eI le est établie a Pour effet

de retirer au fait qui sert de base à Ia poursuite Ie caractère de

contrefaçon.

Ainsi, le défendeur en contrefaçon pourrait- i l

dans les condit ions de l 'art, icle 386 du Code de Procédure Pénale

présenter une exception préjudicielte en déchéance avant toute

défense au fond.

Si Ie Tribunal Correctionnel I 'estime

admissible, iI impartit un déIai dans lequel Ie prévenu doit

saisir Ia juridict ion compétente.

Faute d'avoir introduit l ' instance dans ce

déIa i ,  ê t  de just i f ier  de ses d i l igences,  i I  est  passé outre à

l 'exception. "Si 7'exception n'est pas admise J,es dêbats sont

cont inuês" .
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Relevons également, que l- 'art icle T' 7L6 4

du  C .P . I .  éd i c t e  :

"Les disposit ions de l, 'art icle I '  7L6 - 3 ne font pas
"obstacTè au recours à 7'arbitrage, dans 7es condit ions
"prévues aux art ic-Zes 2059 et 2060 du Code Civi7" -

A ins i ,  s i

compétence exclusive en droit

un te l  l i t ige à 1 'arb i t rage

exc lue .

Tribunal de Grande Instance a une

marques, Ia faculté de soumettre

même de compromettre n'est Pas

1e

des

et

Le compromis est valable s' i l  porte sur des

droits dont on a la l ibre disposit ion (art icle 2059 ) et s' i l  ne

porte pas sur des matières intéressant I 'ordre public (art icle

2060 )  .

En cas de comPromis, en dehors

disposit ions des art icles 2059 et 2060, Ie droit cotnmun

contrats  s 'appl iquera (  69 )  .

Nous ferons également référence à un jugement, du

Tr ibunal  des Conf l i ts  du 27 ju in  i .988 (70)

Ce jugement statue en rnat,ière de nullité d'une marque.

La solution qu' i l  ret ient doit être à not're avis

applicable pour une act,ion en déchéance

MonsieUr TALLON CI IA SOCiéIé DESIGN PROGRÂMIITES ONt'

demandé devant le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS

la nullit,é de Ia marque MINITEL déposée par I'Et'at

Français .

Or, le Préfet avaiÈ éIevé un déclinatoire de conpétence

au profit, de la juridiction administrative.

La Cour d'appel de PARIS s'étant reconnue compétente

des

des
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pour juger de cett,e demande en annulation, }e conflit

a  été éIevé.

Le Tribunal des Confl i ts a jugé que cette action se

fondait exclusivement sur I 'application de Ia loi du 31

décembre L964 relative atr:,< marques de fabrique, de

commerce,  ou de serv ice.  Or- ,  se lon les ar t ic les 24 et

26 de cette Ioi, la compétence est celIe des Tribunaux

jud i c ia i res .

Ainsi, une action en déchéance même dir igée

contre une marque propriété de l 'Etat Français reIève également

de Ia compétence des Tribunaux judiciaires. 11 en serait de même

des marques propriété des personnes morales de droit public.

B) LA C0ilPETEI|CE TERRIT0RTALE :

L 'a r t i c l e  42  du  N .C .P .C .  pose  l e  p r i nc ipe  que

Ia juridict ion terri torialement compétente est, sauf disposit ion

contraire, ce1Ie du l ieu où demeure le défendeur. En cas de

plural i té de défendeurs, Ie demandeur saisit  à son choix, Ia

jur id ic t ion du l ieu où demeure I 'un d 'eux.

Le lieu où demeure Ie défendeur, défini par

I ' a r t i c l e  43 ,  s ' en tend  :

" -  s ' i 7  s ' ag i t  d ' une  pe rsonne  phys ique ,  du  T ieu  où  ceLLe-e i
" a son domiciTer ou à dêfaut sa résidence ;
" -  s ' i 7  s ' ag i t  d ' une  pe rsonne  mora le ,  du  l i eu  où  ce l l e -c i
"  es t  ê tab l i e " .

En I 'absence de domici le ou de résidence

connus en France, Ie demandeur peut saisir Ia juridict ion du l ieu



61

où  i I  demeure  ou ,  s ' i 1  demeure  à  I ' é t ranger ,  ce l l e  de  son  cho ix

(a r t i c l e  42  a l i néa  3 ) .

L ' a r t i c l e  46  du  N .C .P .C .  d i sPose  :

"Le demandeur peut saisir â son choix, outre 7a iuridict ion
"dt) Tieu où demeure 7e dêfendeur ;
" -  en mat ière dê7ic tue7l -e 7a iur id ic t ion du T ieu du fa i t
" dommageable ou ce77e dans Ie ressort de TaquelTe -Ze
" dommage a êtê subi".

Le Tribunal de Grande fnstance de PARIS a statué par

référence à ce texte dans une insLance opposant, une

SociéIé INTERNATIONAL PLAYTEX INC. à UNC SOCiét'é

LES FILS DE LOUIS MULLIEZ et dans laquelle était

demandée Ia déchéance des droits de cette dernière

sur la marque ENFIN.

Or Ia société défenderesse a contesté la compétence

te r r i t o r i a le  du  
.T .G . I .  

de  PARIS  au  p ro f i t  du  T .G . I . de

LILLE dans Ie ressort duquel el le a son domici le.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

26 novembre L984 a rejeté I 'exception d' incornpétence

au motif  qu'en matière délictuelle, le Tribunal

compétent peut être celui du dé1it et que le dépôt

de la marque dont, Ia déchéance est demandée effectué

à PARIS, c'est dans cette vi l le que I 'acte dommageable

a  eu  l i eu .

L 'ar rêt  de la  Cour  d 'Appel  de PARIS (24 octobre L985

(71) ) a inf irmé ce jugement, et a accueil l i  le contredit.

Selon el le, le dépôt, d'une marçlue non suivi d'e:çloita-

t ion n'est pas une faute. La Cour a en outre précieé que

si l'on admett,ait gue la déchéance d'une marque se fonde

sur Ia constatation d'une faute, cel le-ci ne résulterait
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pas du dépôt mais de sa non-exptoitation au lieu où Ie

déposant exerce son activité.

Cet arrêt écarte Pour des motifs de fond Ia

compétence du Tribunal de PARIS. L'arrêt retient, cependant le

p r i nc ipe  de  1 'app l i cab i l i t é  de  1 'a r t i c l e  46 .

S 2 - LES CRITERES DE IÀ COUPETETTCE II{TERIIATIONÀI,E :

Un élément d'extranéité peut être contenu dans

un l i t ige en matière de déchéance. L'existence de cet élément

soulève les questions de Ia juridict ion compétente et, de Ia loi

app l i cab le .

La France est part ie à plusieurs conventions

fixant les règles de compétence internationale notamment à la

Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.

Une Société EDEN-WAREN est propriétaire de divers

dépôts de marques internationales comprenant l-a

dénomination EDEN.

Une Société DOttWE EGBERTS FRANCE a assigné devant

le Tribunal de Grand.e Instance de PARIS, la Sociét,é

EDEN-WAREN notamment en déchéance de ses droit's sur

Ia part ie française d'une marque EDEN.

La Société EDEN-WAREN a soulevé 1'exception d'incompé-

tence du Tribunal de PARIS au profit du Landgericht de
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FRANKFURT AM IiIAIN en vertu de I'article 2 de Ia

Convention de BRIIXELLES du 27 septembre 1968.

L'art icle 16 al inéa 4 de cette Convention qui déroge

à l 'ar t ic le  2,  en cas de conf l i t  re la t , i f  à  la  va l id i t ,é '

ou à I 'enregis t rement  d 'une marque ne s 'é tend Pêsr

selon EDEN-WAREN, à un lit,ige concernant la déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé Ie

26 septembre 199L (72)  que se lon l 'ar t ic le  2 de Ia

Convention qui pose le principe généra1 de compétence

judiciaire , Ia juridict ion compétente est, cel le du

domici le de la personne attraite quelle que soit sa

nat , ional i té .

L'art icle L6 al inéa 4 , quant à Lui déroge à ce principe

et dispose qu'en matière d' inscript ion ou de validité

de brevets, marques, dessins et modèIes et d'autres

droits analogues, donnant, l ieu à dépôt ou à I 'enregis-

trement, 1es juridict ions de 1'Etat contract,ant sur

l-e terr i toire duquel le dépôt ou I 'enregistrement a été

demandé, a été effectuér ou est réputé avoir été

effectué , sont seules compétentes.

Le Tribunal a relevé que s'agissant d'une exception

au principe général de compétence, eIle devait être

interprétée restr ict ivement.

I1 a ainsi jugé que sauf à dénaturer les termes

" inscript, ion" et "val iditê" , i I  ne pouvait y assirni ler

l-a déchéance.

Inclure la déchéance dans les exceptions prévues à

I 'art icle 16 ajouterait au texte de Ia Convention.

Le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit de Ia
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juridict ion al lemande puisque I 'action en déchéance

non expressément citée dans Ie texte dérogaLoire,

demeure régie par I 'art icle 2 de la Convention

La Société DOUWE EGBERTS FRÀNCE a formé cont'redit

à I 'encontre de cette décisionr contest 'ant

I ' interprétat, ion par Ie Tribunal des disposit ions de

I'art icle 16 al inéa 4 de la Convention de BRUXELLES.

EIle soutenait qu'un jugement prononçant la déchéance

d'une marque qui  a  fa i t  I 'ob jet  d 'une inscr ip t ion au

R.N.M. , touche à la val idité de la marque puisque

le t i tulaire, à compter de I 'effet de Ia déchéancet

est privé de droits.

La Cour d'Appel de PARIS, Pêt arrêt du 15 avri l  L992

(73> a inf irrné le jugement

EI Ie a retenu que "s ' i I  ne saura i t  ê t re a joutê à un

texte, 7es termes de celui-ci doivent cependant être

entendus dans toute Teur  aecept ion."

ElIe a considéré que Ie terme "validité" d'un t iLre

doit s' interpréter conme l 'ensemble des condit ions

voulues pour produire un effet légal. Or, 1'action

en déchéance tend à priver Ia val idité d'un tel

e f fe t .

La Cour s'est également, référée à un arrêt de Ia Cour de

Justice des Communautés Européennes du 15 novembre 1983

(DUIJNSTEE . / .  GODERBAUER (74))  dont  e l le  re t ient  qu ' i l

invite "de se référer pour 7' interprétation d'un texte

Titigieux non pas â un simple renvoi au droit interne de

L'un ou L'autte des Etats concernés nnais â une

déf inition autonome s'appTiquant unitormêment â J'a
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Communautê, 7aque77e reconnalt 7a compétence exclusive

des juges de 7 'Etat  du dêpÔt ou de 7a déI ivrance d 'un

titre pour toutes actions portant sur 7a validitê,

1 'ex is tence ou 7a dêchêance de ce lu i -c i " .

La Cour a donc jugé Ie conLredit recevable et bien

fondé. ElIe a renvoyé les part ies et Ia cause devant

Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS qu'el le a jugé

compétent.

Une action en déchéance, en raison de sa

seule nature, quel que soit Ie domicile des parties, est ainsi de

Ia compétence exclusive des juridictions de I 'Etat sur lequel le

dépôt ou I 'enregistrement, de Ia marque visée par l 'act,ion, a éEé

demandé ou effectué.
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Chapitre 2 - L'intérêt pur agir en d6chéance :

L'action en just,ice, Pour êt're recevable, doit

être intentée par une personne qui a un intérêt Pour agir.

L 'a r t i c le  3L  du  N.C.P.C.  d ispose en  e f fe t  :

"7'action est ouverte â tous ceux qui ont un intérêt
"Iégitime au succès ou au tejet d'une prétention'
"sorJs rêserve des cas dans lesguels Ia Loi attribue
" le droi t  d 'agir  aux seules personnes qu'eI Ie qual i f ie
"pour éLever ou cornbattre une prétentionr ou pour
"défendre un intérêt déterminê."

L 'ar t ic le 32 Précise que :

"Est irrecevable toute prêtention émise par ou contre
"une personne dépourvue du droit d'agit."

Dans le droit des marques, la loi du 31

décembre L964, art icle Ll al inéa 3 prévoyait que :

"La déchéance . . . .pourra êt re demandée par  tout
" intêressé" .

L ' a r t i c l e  L  7L4 -S  a l i néa  3  du  C .P . I .  es t

rédigé comme suit :

"La dêchéance peut, être demandêe en iustice pat

" toute personne in téressée.  "

Le droit, des marçlues ne fait

expressément référence à Ia notion d' intérêt légit ine.

pa8

De la lecture des articles 3L et 32 du

N.C.p.C. i f  résu1te que les condi t ions qu' i Is édictent '  sont

exigées à la fois du demandeur mais doivent également êt're

examinées au regard du défendeur.
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En effet, ta déchéance ne peut être dirigée que contre

Ie t i tulaire du droit sur une marque.

Une Société AGENA de PARIS a assigné les Sociétés AGENA

d'ANNECY et LOC'AGENA en déchéance de leurs droit,s sur

une marque AGENA déposée par la Société AGENA d'AIINECY.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement

du I mars 1988 (1) a relevé que la Société LOC'AGENA

n'ét,ait,  pas propriétaire mais seulement Ia l icenciée de

Ia marque AGENA.

rl a ainsi retenu que ]a Sociét,é AGENA de PÀRrs n'était,

pas recevable , faute d' intérêt, à agir en déchéance

à 1 'encontre de LOC'AGENA.

En revanche, Ia demande accessoire d' interdict ion formée

par Ia Société AGENA de PARIS à l'encontre de LOC'AGENA

était recevable car elIe concernait Ie l icenciét

uti l isateur de Ia marque.

AGENA de PARIS avait donc intérêt à engager contre elle

Ia procédure.

La loi f ait la distinction entre I 'int'érêt à

agir, condition nécessaire de l 'acÈion en justice et Ia qualité

pour agir qui est exigée dans les seuls cas prévus par la Ioi.

L'intérêt, pour agir Peut être défini conme le

prof it, I 'uti l i t,é ou I 'avantage que I'action est susceptible de

procurer au plaideur (2r.

L'action en déchéance qui n'est Pas

susceptible de procurer un avantage à celui qui I'exerce devra

donc être déclarée irrecevable.
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maJ-s aussl_

L'intérêt peut être non seulement patrimonial

de nature moraler ou extra-pat,rimoniale.

En mat,ière de déchéance de marque, certaines

décisions font, référence à f intérêt " légit ime" et visent

exp ressémen t  1 'a r t i c l e  3L  du  N .C .P .C .  .  D 'au t res  en  revanche ,

retiennent que la loi sur les marçlues n' impose Pas I 'existence

d'un in térêt  " lég i t ime'  .

Cependant nous pensons que ces décisions ne

sont pas contradictoires mais résultent de 1'anbiguité reconnue

par Ia doctrine du terme " Iégiti:ne" appliqué à la not,ion

d ' i n t é rê t .

En ef fet, I'appréciation du caract,ère tégitine

de f inLérêt, ne doit pas conduire la juridict ion à apprécier Ie

fond de Ia prétention qui leur est soumise . Faire référence à Ia

Iégit imité de Ia prétention, c'est déjà porter une opinion sur Ie

fond du droit alors que l 'examen de la Iégit irnité de L'action en

justice est dist incte du droit,  l i t igieux et 1ui est préalable.

Selon Ie Professeur CADIET "7'apptêciation de

La recevabiTité de 7'action doit se faire indêpendamment de

7 'examen au fond de 7a prêtent ion soumise au juge"  (3) .

Selon lu i , deux interprétations sont

possibles, pour donner un sens à la notion de Iégit imité !

- assimiler f intérêt légit,ime à un intérêt sérieux.

-  assimi ler  " légi t ime" à " IégaI"  ,  c 'est  à dire que Ie

qualif icatif "légitime" rappellerait çIue I ' intérêt

doit présenter certains caractères (né et actuel,

personnel  et  d i rect) .
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Cette dernière interprétation rejoint

I 'op in ion de Messieurs VINCENT et  GUINCHARD (4) .

Les caractères de L' int,érêt sont reguis de

tous les demandeurs en déchéance (section 2). L'existence de

f intérêt, à agir en déchéance est appréciée au regard de Ia

situation concurrentiet le des part ies et à raison d'une action en

contrefaçon in t rodui te  (sect ion 1) .

A tit,re prélirninaire, iI convient de préciser

que le demandeur en déchéance a Ia charge de la preuve de

I 'exist,ence de son intérêt pour agir.

Selon le droit conmun de

incombe â chaque partie de prouver conformément â

nécessaires au succès de sa prêtention" (art icle 9

demandeur.

la  preuve,  " i7

7a 7oi  Les fa i ts

du  N .c .P .C .  ) .

prouvé par IeL' intérêt à agir doit être

une société LABoRjaToTRES GoEI4aR a assigné en déchéance

une Sociét,é i tal- ienne C.T.C. t i tulaire de la marque

internationale FLOR MiAR pour désigner des produits de

la c lasse 3 (savons,  par fumer ie,  hu i les essent ie l les,

cosmétiques, lot ion pour les cheveux, dentifr ices).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé Ie

28 avri l  L987 (5), que la société demanderesse ne

just i f ia i t  d 'aucun in t ,érêt  à  agi r  en I 'é tat .

En ef fe t ,  e l le  ne s 'est  bornée qu 'à af f i rmer  qu 'e l le

utilisait une marque FLORIMAR servant à désigner une

ligne de produit,s cosmétiques à base d'algues. Elle

n'a produit aucune pièce quant à l 'existence de cette



74

marque et quant à la nature de ses acti-vit,és qui rappor-

teraient la preuve de ses al légations.

Le Tribunal a accueil l i  la f in de non-recevoir soulevée

par l-a société défenderesse.

GOEI4,AR a relevé appel du jugement- La Cour d'Appel de

pARrs par arrêt du 26 octobre 1989 (6) a considéré que

malgré 1'absence de communication régrul ière d'un

certificat, de marque pour }a dénomination FLORII{ARret

I 'absence de date sur les brochures portant Ie signe

FLORIIIIAR ayant trait à des produits cosmétiquesrGOEtdAR

avait intérêt légitirne à agir. La société demanderesse a

en effet produit I 'extrait du K BIS d'après lequel

l,objet, social de GOEI{AR cornprend d'une manière générale

" 7' extraction, transformation et commercialisation

d'aTgues et de tout produit en provenance de Ia mer et

des r iv ières" .

EIIe a démontré par deux

français, et antérieures

commercial iser des bains

tantes, toniques, crèmes

factures, relatives au marché

à la demander Çlù'elle ent,endait

d'algues, savons, crèmes hYdra-

de nuit, produits couverts Par

Ie dépôt FLOR MAR.

La Cour a jugé que la dénomination FLOR I'!AR était un

signe distinctif évocateur pour déeigner des produits

cosmétiques en provenance de la mer. Ainsi GoEt'1AR en

raison de Ia politique industrielle de diversification

des productions dont elle a justifié' a un intérêt

légitime à faire dispara1tre une marçlue çIui pourrait

lui nuire si elIe venait à être e:çloitée.

La Cour a également précisé gu'il n'y avait, pas de
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distinction à opérer suivant ]a matière première servant

à la fabrication de produits.

Le défaut d'intérêt légitfune pour agir

constitue donc une f in de non-recevoir au sens de l 'art icle 122 du

N.C .P .C . .  I I  e ,ag i t  en  e f fe t ,  d ' un  moyen  de  dé fense  ( t i t r e  V  du

l ivre 1er  du N.C.P.C.  )  qu i  tend à fa i re .  déc larer  l 'adversai re

irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut' de

droit d'agir tel le défaut, d' int,érêt,.

11 se dist ingue ainsi d'une simple exception

de procédure.

Nous ferons sur ce point également référence à un arrêt

de Ia  Cour  d 'Appe1 de PARIS du 2 ju i l te t  t975 (7)  qu i  a

considéré gue Ie défaut d' intérêt soulevé était bien une

fin de non-recevoir et non pas une except,ion de

procédure.

Une Société ALLEN a déposé en France le L0 décenbre

1965 Ia marque ALPO pour désigner des produits pour

animaux. De son côté, une Société dite "LA cooPERÂTIvE" t

t i tulaire d'une marque ALPI déposée en 1969, a assigné

Ia société ALLEN en déchéance.

Cetle-ci a soulevé Ia première fois devant la Cour

I ' i rrecevabil i té de Ia demande.

La Cour a jugé que te défaut d'int'érêt' constituait une

fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de

cause  (a r t i c l e  123  du  N .C .P .C . )  e t  non  une  s imp le

exception de procédure qui doit être soulevée avant

tou te  dé fense  au  fond (  a r t i c l e  74  du  N .C .P .C . ) .
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"I7 est donc inopêrant que 7a sociétê ALLEN ait

"antérieurement conclu au fond".

Le caractère de fin de non-recevoir entraine

le rejet définit i f  et irrémédiable de la demande en déchéance.

Ainsi une fin de non-recevoir peut être

invoquée en tout état, de Ia procédure, même après une défense au

fond  (a r t i c l e  L23  du  N .C .P .C .  ) .

Leur admission n'est pas subordonnée à Ia

preuve d 'un gr ie f  (ar t ic le  L24 in  l imine) .

Cependant pour éviter que ce régime n'ait pour

conséquence d"'autorjser ou de favoriser les manoeuvres

diTatoires" (8), l-es juges peuvent condamner à des dommages et

intérêts Les plaideurs qui dans une intention di latoire se

seraient abstenus de les soulever plus tôt (art icle 123 du

N.C.P.C.  ) .  L ' in tent ion d i la to i re  est ,  souvera inement  appréc iée Par

l es  j u r i d i c t i ons  du  f ond  ( c i v . 2e  1e r  j u i l l e t  1981  (9 ) ) .

La question pourrait se Poser

défaut d'intérêt pour agir doit être soulevé par

déchéance ou s ' i l  peut l 'être par Ie juge.

1e

en

de

1e

savol-r sJ-

défendeur

En tout, état de cause' Ia juridiction n'a pas

à examiner d'office I,existence d'éventuelles fins de non-recevoir

à moins que l 'ordre public ne soit en cause.

De telles exceptions doivent faire l 'objet de

conclusions régulières (Tribunal de Grande Instance de PARIS (25

sep tembre  1980  (10) )



77

Une Société PARFUMS LUBIN a déposé 1a marque LUBIN

pour désigner des parfums. EIIe a assigné Madame

LEROTIVILLOIS, propriétaire de la rnarque LUBIE notamment

pour désigner des parfums, en contrefaçon.

La Société Dr N. G. PAYOT qui vient aux droits de Ia

société PARFITMS LUBIN a également dernandé Ia déchéance

de Ia marque LUBIE.

La Cour d'Appe1 de CAEN (2 avri l  L992 (11) )a considéré

que f intérêt à agir de la société demanderesse n'avait

pas été contesté et a ensuite examiné Ie bien fondé de

la demande en déchéance.

La f in de non-recevoi-r

d ' in térêt  à  agi r  est , -e l le  d 'ordre publ ic  7

t,irée du défaut

La lecture du 2e al inéa de I 'art icle L25 du

N.c .P .C .  impose  une  réponse  néga t i ve .  "Le  i uge  peu t  re leve r

d'of f  ice 7a f in de non-recevoir t irée du défaut d' int,étêt" .

Cet art icle accorde au juge une simple faculté

et ne lui fait  pas obligation de relever d'off ice Ie défaut

d' intérêt à agir du demandeur.

Si I 'exception était d'ordre public, Ia

vérif ication de l 'existence de l ' intérêt pour agir s' imposerait au

juge. En tout cas, i I  nous paratt s' imposer au juge gui

envisagerait de soulever d'off ice cette f in de non-recevoir, de

respec te r  l es  d i spos i t i ons  de  1 'a r t i c l e  16  du  N .C .P .C . ,  c ' es t  à

dire d' inviter préalablement les part ies à e'elçl iquer sur cett 'e

quest ion.
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En revanche, selon Messieurs VINCENT et

GUINCHARD, Ie juge ne dispose pas du pouvoir de relever d'off ice

l 'absence de qual i t ,é  du demandeur  à agi r  (12) .

Observons que I 'ar t , ic le  126 du N.C.P.C.  permet

de purger Ia demande en justice de l 'existence d'une f in de non-

recevoir; la situation sera régularisée et "7' irrecevabiTitê sera

écartée si sa cause a disparu au moment où Ia juridict ion statue".

L'appréciation par le juge des moyens de

preuve :

une société TRrcoTs GrovÀIINr titulaire d'une marque

GIOVANNI pour désigner des vêtements, chaussures et

chapellerie (classe 25) a ét,é assignée en déchéance de

ses dro i ts  l -e  25 ju in  L990,  pêr  La Société TRADICION

CALZADOS FRANCE . Le Tribunal a déclaré Ia société

demanderesse irrecevable en son action faute d'établir

son j-ntérêt à agir.

Devant, la Cour, la Société TRADICToN cALzADos a produit

un extrait du K Bis qui révèle qu'e1le a pour objet

social not,amment la fabrication, I 'achat et 1a vente

de chaussures pour hommes , femmes et enfants et qu'elle

a commencé son e:çloitat ion Ie ler janvier 1990.

En outre, el le a justi f ié avoir acquis par acte sous

seing pr ivé (du 28 décenbre 1989)  inscr i t  au R.N.M. '

Ie  25 ju i l le t  1 .990,  Ie  nom conmerc ia l  , I 'enseigne et ,  Ia

marque GIOVAIINI (déposée le L1 jui l let L986) pour

désigner des chaussures.

Par arrêt du 24 mars L992 la Cour d'Appel de PARIS

(L3) a admie }a pert, inence de ces éIéments.
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Relevons gu'un jugement du Tribunal de Grande Instance

de PARIS du L9 décembre 1983 (14) rattache à Ia notion

d ' in térêt  à  agi r r l 'ob l igat ion fa i te  par  l 'ar t ic le  648 du

N.C.P.C.à tout  demandeur  d ' ind iquer  sa profess ion.

L 'ar t ic le  648 du N.C.P.C.  est  réd igé comme sui t  :

"Totrt acte d'huissier de justice indique, indêpen-
"damment des mentions prescrites par aiTleurs
"7 )  sa  da te
"2) a) si Ie requérant est une personne physique 3

ses non, prénoms, profession, domiciTe,
nat ional i té ,  date et  T ieu de naissance ;

b) si 7e requérant est une personne morale t
sa forme, sa dénomination, son siège social
et 7'organe qui 7'a reprêsente également,;

"Ces mentions sont prescrites â peine de nuLli té".

Ce jugement déc1are irrecevable Ia demande formée par

Monsieur LELUDEC à l 'encontre.de la Société TIIOMSON -

BRANDT en déchéance de ses droits sur les marques

GRÀMMONT eT RIBET ET DESJARDINS.

Cette décision se fonde sur I 'absence d' indication par

Ie demandeur de sa profession. Le jugement sanctionne

ce défaut non pas par référence à l 'art icle 648 mais

parce que ce faisant Ie demandeur ne justifie pas de

son in térêt  à  agi r .

Le Tribunal a d'ailleurs également, retenu dans son

jugement que Ie demandeur a précisé dans le cours

de Ia procédure Ia nature de ses activités

professionnelles mais n'en a paÊ rapporté la preuve.
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Section 1 - L'existence de I'intérêt pour agir en déchéance :

l,'intérêt du demandeur est examiné au regard

de la situation concurrentiel le existant entre les part ies (Sf1,

ou à ra ison d 'une act ion en contrefaçon in t rodui te  (S21.

S 1 - L'EXTSTENCE DE L'INTERET AU REGARD DE I,A
'STTUAIIOTT CONCT'RRETTIIEIJtr'E' DES PARTTES 3

En matière de déchéance pour

d'exploitationrles juridictions apprécient f intérêt pour

demandeur en 6e référant à I 'activité économique ou aux

dist inct i fs des part ies à f  instance.

défaut,

agir du

signes

A) L'APPRECrATrolt FoilDEE SUR L'ACTTVTTE :

L'intérêt pour agir peut, être apprécié au

regard de I'activité du demandeur en déchéance rapprochée des

produits et, services visés au dépôt, de la marçlue prétendument

inexploi tée.

L'activité peut-être conmune ou similaire et

peut être appréciée à t,ravers 1'objet social du demandeur.
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1) L ' ident i té d 'act iv i té du demandeur et  du défendeur :

L'intérêt peut êt,re apprécié à travers une

indentité d'act,ivités. Mais cett,e identité n'est pa6 une condition

nécessaire à la reconnaissance de f intérêt,.

a) L'activité du demandeur et celLe du défendeur sont
identiques ou conmunes :

De nombreuses décisions ont retenu çlue

l' identité d'activité du demandeur et du défendeur constituait, un

critère suffisant pour justif ier de f intérêt, du demandeur à agir.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 9 ju i l te t  t97 l  (15)  a reconnu à une Société CLIN -

BYLA f intérêt pour agir en déchéance d'une marque

internationale EUSYL d.éposée par la SOCTETAD GENERAI

DE FARMACIA pour désigmer des produits et préparations

pharmaceutiques et chimiques de toutes sortes.

La société demanderesse exerçait une activité ident,igue

à celle du défendeur, eIle avait "dès 7ors, |nt,érêt

â agir en déchêance de marque à L'encontte d'une

entreprise concurrente ".

Une Sociét,é SODIMA titulaire de la marque CAlilDY pour

désigner principalement des produits ali:nentaires a ét,é

assignée en déchéance de ses droit,s sur cette marçlue par

la Société CHAMBOURCY spécialisée dans lee produits

alimentaires. Le Tribunal de Grande Instance de PARfS,
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par jugement du 23 mai L975 (16),  a retenu que Ie

demandeur justifiait, "suffisamrnent, de par Ia nature de

7'act iv i té exercée, de son intêrêt  à agir  en dêchêance".

une Société de droit i tal ien BUT-FUL s.R.L. exploitant

en Italie un cirque Eous Ia dénomination CIRCO-MEDRANO

a assigné les époux MEDRÀNO en déchéance de leurs droits

Eiur Ia marque MEDRANO.

Le Tribunal de Grande

29  ju in  L987  (17 )  que

Iégit ime à agir. ElIe

d'exploiter sa marque

"Or 7es spectacles de

commune de La société

Instance de PARIS a jugé Ie

Ia société avait un intérêt

a en effet manifesté son intention

CIRCO-MEDRÀNO en France.

cirque teprésentent I '  activitê

demanderesse et des dêfendeurs. "

Cette dernière décision est particulièrement

intéressante . En effet dans cett,e affaire, le défendeur à

1'action en déchéance avait formulé une demande reconventionnelle

en radiation de la part,ie française de Ia marçlue internationale

crRCO-MEDRANo car le nom patronymique MEDRÀIIO est notoirement

connu et est I ié dans l 'esprit  du public au cirque. Le Tribunal a

jugé que le dépôt postérieur à celui des époux MEDRÀNO de la

dénomination MEDRANO a dénoté I'évidente volonté de Ia Société

BUT-FuL de détourner à son profit Ia céIébrité et la haute

tradition attachée au nom MEDRÀNO et, créé inévitablernent une

confus ion dans I 'espr i t  du publ ic .

Malgré cett,e intent,ion de détourner une dénominat,ionrle "Iêgitime

intêrêt â agir" en déchéance a été reconnu à la société
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ital ienne. 11 faut préciser qu'au fond le Tribunal a fait droit à

la demande reconventionnelle en radiation.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 20 septembre L988 (18)  a également  retenu I ' in térêt

à agir sur le fondement de l ' identité d'activités.

une Société STREULI and CO A.G. est t i tulai-re d'une

marque SUSTAC déposée pour désigner des produits de la

classe 5 (produits pharmaceutiques, vét,érinaires et

hygiéniques ) . Une Société BRISTOL - IvIYERS COMPANY qui

fabrique des produits pharmaceutiques justi f iait  ainsi

d'un intérêt à invoquer les disposit ions de I 'art icle 11

de la  1oi  du 31 décembre L964.

Un arrêt de Ia Cour d'Appel de BESANCON du L9 septembre

1988 (19)  a considéré que Ia  Société ETABLISSEMENTS

V.J.F. avait un intérêt légit ime à conclure à la

déchéance de Ia marque JUS DE FRUIT FOU dont est

Iit,ulaire la SociéTé ETABLTSSEMENTS HENRI I,IAIRE. EN

effet 1'act,iviÈé économigue du demandeur porte sur les

produits couverts par la marque (les jus de fruits).

Contrairement à 1'action en contrefaÇonr le

demandeur en déchéance n'a pas besoin d'être t i tulaire de droits

opposables au défendeur.

Une société ELco FINAIICE a pris le contrôle d'une
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Société MONSIEUR DE FIIRSÀC , anciennement Société

VETEMENTS M.LAUFER, titulaire des marques MONSIEUR DE

FURSAC.

Or ELCO FINAIICE a eu connaissance de l 'existence d'une

marque ALEXIS DE FIJRSAC propriét,é d'une société du même

nom, et déposée pour des produits identiques ou

similaires à ceux des marques MONSIEUR DE FIIRSAC. Cette

société avait, pour act,ionnaire majorit,aire Monsieur

BERTRÂND LAITFER ancien dirigeant des \IETEMENTS M.LAUFER.

LA SOCiété ELCO FINA}iICE CT 1A SOC1éTé VETEMENTS M.

LAUFER 1'ont assigné en contrefaçon.

Le 9 jui l let L992 Ie Tribunal de Grande Instance de

PARIS (20) a jugé r gue Ia Société ELCO FINAÀICErn'étant

pas titul.aire des marques MONSIEUR DE FIIRSAC' était

irrecevable à agir en contrefaçon.

En revanche, ELCO FINAIICE a un intérêt "suffisanwnent

justi t ié par son activité dans 7e secteur du prêt à

porter" à agir en déchéance de Ia marque ALEXIS DE

FURSAC déposée pour des produits vest,j:nentaires et

similaires

L' inLérêt à agir en déchéance s'apprécie en

lui-même et indépendamment de toute aut,re notion.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

29 mars L985 (2U apporte un éclairage supplérnentaire

au problème.

Une marque ENTREPRISE avait été déposée par la Société

LE NOIIVEL ECONOMISTE pour désigner des journaux,
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imprimés, périodiques, I ivres et abonnements.

Cett,e marque a été cédée à la Société USINE PUBLICATfONS

devenUe C. E. P. INFORIVÎATION INDUSTRIE.

La Société ExPANsroN a ass igné,  le  13 ju in  1984,  le

NOWEL ECONOMISTE titulaire apparent de Ia marque

ENTREPRISE (la cession n'ayant pas encore été publiée

au R.N.M. )  en déchéance de ses dro i ts .

Le Tribunal a déclaré I 'action recevable : i ]  a retenu

que 1e Groupe EXPATiISION exerçait son activité dans ]e

domaine de la presse et qu' i l  désirait créer une revue

économique consacrée aux problèmes propres au:K

entreprises

Il  avait donc intérêt à s'assurer Ia maîtr ise de

tout titre de presse ayant. un rapport avec Ia matière

qu ' i l  env isageai t  de t ra i ter .

Pour Ie Tribunal, I ' intérêt doit êt1e apprécié en

fonction des règles de concurrence qui autorisent une

entreprise à user de tous les moyens légaux pour prendre

Ia cl ient,èIe d'un concurrent. Les considérations moralee

ne doivent pas êt're prises en compte dans 1'appréciaÈion

de cet intérêt.

La Cour de Cassation a Précisé que

1'appréciation de I ' intérêt à agir constituait une question de

fait de Ia seule compétence des juges du fond.

La Sociét,é LA DEPECIIE Du MIDI avait déposé en L968,

notamment pour désigner des journaux, diverses marques

ayant pour radical la dénoninat,ion PUBLI accompagnée
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d'un nom géographique parmi lesquelles la marque PUBLI-

TARN.

La  Soc j -é t ,é  S . I .E .P .  qu i  pub l i a i t  depu is  1974  un

périodique sous Ie titre PUBLI-TARN avait conclu à Ia

déchéance de ces marques.

La Cour d'Appe1 de TOIILOUSE avait jugé irrecevable

cette demande pour les marques autres que PIIBLI-TARN.

Par arrêt du 7 octobre L986 (221, la Chambre Commerciale

de Ia Cour de CassaLion a rejeté Ie pourvoi de la

Soc ié té  S . I .E .P .  .Ce l l e -c i  ava i t  sou tenu  que  Ia  Cour

d'Appel ne s'était pas suff isamment e:çl iquée sur ses

concl-usions par lesquelles elIe soutenait avoir intérêt

à  ag i r .

La Cour de Cassation a rejeté le moyen conme non fondé

car "7a Cour d'Appel a souverainement, apprêcié I ' intêrêt

qu'avait la Soeiétê LA DEPECHE DU I4IDI â exercer une

ac t i on  en  j us t i ce " .

Le moyen faisait référence à Ia notion de

Iibre concurrence et reprochait à la Cour d'Appel de ne pas s'être

prononcée sur ce point.

La Cour de Cassat, ion a passé outre et s'en est

tenue au principe de I 'appréciation souveraine des faits par les

juges du fond
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b)  L ' ident i té  d 'act iv i t ,é  n 'est  pas nécessai re à Ia
reconnaissance de I ' intérêt pour agir :

UNE SOCiéIé BELGE GAIENCO NAAMLOZE VENNOOTS CIIAP.CSt,

titulaire d'une marque GALENCO déposée pour désigner des

produits cosmétiques, hygiéniques et dermatologiques.

Une Société LOBIAL a demandé l-a déchéance de cette

marque. Or, la Cour d'Appel d'AIIGERS par arrêt du

7 mai 1980 (23> a considéré gue LOBIAL n'avait

pas intérêt à agir en déchéance.

ElIe a jugé que les deux sociétés n'avaienÈ pas la même

activité. La société demanderesse ne fabriquait que des

produits à destination animale alors que la marque de l-a

société défenderesse ne concernait gue des produits

destinés à Ia consonmation humaine.

La Cour en a conclu que ces produit,s ne pouvaient "en

alJcun cas être considérés comme êtant de même natute

même s' i-Zs concourent -Zes uns et 7es autres â des f ins

hygiéniques ou de beauté" .  I ls  n 'ont  pas la  même

dest inat ion.

La Cour  de Cassat ionr le  2 mars L982 (24) ,a cassé I 'ar rêt

de Ia Cour d'ANGERS. EIle a accueil l i  Ie moyen développé

par la société LoBrAL. La Cour de Cassation a rappelé

que Ie droit des marques "ne subordonne pas 7a

recevabiTitê de I 'aetion en dêchéance de marque â

7 ' i den t i t ê  d 'ac t i v i t é  des  pa r t i es  en  cause" .

Par conséquent, même si d'une part' la nature

de l'activit,é du demandeur et, les produits ou services visés au
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dépôt du défendeur sont différents, et si d'autre part leur

destination est différente, Ie demandeur en déchéance peut avoir

un intérêt à agir lorsque cette activit,é et cec produits

concourent aux mêmes f ins.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a encore jugé

Ie 9 mai l-985 (251 dans un l i t ige opposant Ia Société

SINALCO, demandeur en déchéance des marques SIC COLA

et SICOLA , à Ia Société B.S.N. GERVAIS DAIIONE,

défendeur, que SINALCO avait un intérêt à agir puisque

son activité économique porte sur des objets sinilaires

(et non identiques) à ceux visés dans les deux dépôt,s.

de

Ainsi, la simil itude d'act,ivit,és suf f it

f intérêt à agir en déchéance. II n' importe que

cas de succès, puisse ou non déposer Ia marque.

La Sociét,é BOURSIN est titulaire d'une marçlue dénomina-

tive GOITRMfN pour désigner des produit,s alimentaires,

not,amment les fromages et les produit,s laitiers.

La Sociét,é BoNGRAIN a assigné BottRsIN pour la voir

dire et juger déchue de ses droits sur sa marçlue.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS (14 janvier

1985 (26, ) a retenu çlue les deux sociétés avaient des

activités seilblables. En effet, BONGRAIN exerce ses

activités notamrnent dans Ie secteur de l'alimentation.

Dès lors, BONGRjAIN a un intérêt à agir en déchéance.

Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Société

BOURSIN selon laquelle, l'intérêt pour agir de BONGRÀIN

à

1ejus tJ- f  ier

demandeur,
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ne pouvait résider que dans la volonté de déposer

la dénomination GOURMIN pour désigner des produit,s

al-imentaires. Ce dépôt, à titre de marque constituerait

la contrefaçon ou à tout le moins f imitation i l l ici te

de la marque BOURSIN.

Mais Ie  Tr ibunal  a  jugé gu ' i l  n 'é t ,a i t  pas eais i  d 'une

demande en contrefaçon ou imitation illicite de Ia

marque BOURSIN par 1a rnarque GOURIvIIN et, qu'il ne saurait

se prononcer par avance sur le mérite d'une tel le

demande.

Ce jugement appelle une adhésion totale.

En outre, Ie demandeur ne peut agir en

déchéance que dans Ia double l irnite d'une part, de son activité,

d'autre part des produits et services compris dans 1e dépôt de la

marque l i t ig ieuse.

Une Société LÂBORÀTOIRE DU THERjAÀIOL a déposé des marques

dans les classes 5 (produits pharmaceut, iques)r9

(appareils et inst.ruments scientif iques de

contrôlermesuraçle et pesage ) et L0 (instruments et

appareils chirurgicaux, médicaux , dentaires et,

vétérinaires ) .

Le Tr ibunal  de PARIS (20 septembre L975 (27r ,  I 'a  jugé

irrecevable à agir en déchéance d'une marque EIJLE

déposée par Ia Société EDITIoNS MAI. Cette marque

a été déposée pour d'aut,res classes de produits qui

n'ont aucun rapport avec I'act,ivit,é du demandeur, et ne
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répondent pas

de ce fait, ne

or ig ine.

aux besoins analogues de

peuvent, prêter à aucune

sa cl ient,èIe et

confusion sur leur

Le Tribunal confirme ainsi que I'intérêt pour

agir doit être apprécié uniquement pour la partie conmune des

activités ou pour les activités gui sont sueceptibles d'êt,re

confondues.

2) L'activité du demandeur appréciée en fonction de son
objet  social  :

LA SOCiété ETABLISSEMENTS BERNÀRD DT'HAMEL A CiTé EN

déchéance la Société PARFITMS ROCHAS titulaire de Ia

marque MOUSTACHE pour distinguer notamment, des produits

de l-a classe 25 à savoir cravates, vêtements

confectionnés èn tous genres et tous articles

d'habil lement, y compris les bottes, Ies souliers et les

pantoufles.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, pêr jugenent

du 27 juin 1984 (28), a dit le demandeur recevable en

son act , ion.  I1  s 'est  ré féré à I 'ob jet  soc ia l  de la

Société DUIIAIIEL : toutes opérations industrielles et

commerciales qui se rapportent à la confection de tous

vêtements. Le Tribunal en a déduit que son act,ivité

commerciale portait sur une part,ie des objet,s protégés

par Ia marque MOUSTACAE. La sociéÈé demanderesse a un

intérêt manifeste à ce que cette marque soit déchue pour

Ies produits de la classe 25.
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Un arrêt  de la  Cour  d 'Appel  de PARIS (4 avr i l  1990 (29 ' ,1

s'est également référé à I 'objet social du demandeur

pour apprécier son int,érêt à agir en déchéance.

La Société de droit al- lemand WELLA A.G. est t i tulaire

d'une marque BELLÀDY pour désigner notamment des

produits pour nettoyer et ernbellir les cheveux

(c l asse  3 ) .

La Société S.M. DEVELOPPEMENT a conclu à Ia déchéance

de cette marque pour la classe 3.

La Cour ,  pour  reteni r  I ' inLérêt  à  agi r ,  s 'est  ré férée

aux activités de "conseiTs, recherches, êtudes en

conception de produits de beauté" et de "fabrication

et distribution de tels produits" gui figuraient dans

les s tatuts  et  I 'ob jet ,  soc ia l  de Ia  Société S.M.

DEVELOPPEMENT

Par un jugement  du 10 avr i l  L990 (30) '  le  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a estirné que "tant en raison de

son objet social (fabrication et vente de produits

al imentaires en bocaux) que de son secteur d'activité,

7a Sociêté VALDUE " avait intérêt, à agir en déchéance

de la marque NUTRIFORM déposée par la Sociét,é COMPAGNIE

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION pour désigner des produits

a l imenta i res.

En sens inverser utr jugement du Tribunal de Grande

Instance de PARIS du 18 octobre L977 (31) a déclaré
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i rrecevable pour défaut d' intérêt une demande en

déchéance formée Ia Sociét,é BET,OKAPI à 1'encontre

de Ia SociéTé BAYARD PRESSE.

La société BAYARD PRESSE avait déposé la marque OKAPI

(pour  des produi ts  des c lasses 9 ,  16 et  28) .  E l le

ne 1'avait ut, i l isée que pour Ia publication du journal

OKAPI.

Le Tribunal a jugé que Ie dépôt, de La marque OKAPI

était int,ervenu dans un domaine différent de celui

pour leguel Ia Société BELOKAPI, de par son objet

social, était appelée à exercer son activité.

La Société BELOKÂPI n'a donc pas justi f ié d'un intéret

pour introduire une demande en déchéance.

En effet l 'objet, social de Ia Société BELOKAPI

était: Ia réalisation ou Ia production de f i lms cinématographiques

de court métragerde spectacles t,éIévisés et de tout enregistrement

d' images et de sons par tout procédé existant ou à venir.

Cet objet social est effectivement, dif férent

de 1'activité de publication du journal OKAPI.

B) L'APPRECIATI0II F0llDEE SUR LES SIGI|ES DISTTIICTIFS DoHT
EST TITULAIRE LE DEHAIIDEUR:

Le demandeur en déchéance peut justifier de

son intérêt à agir en tant que t i tulaire d'un droit sur un signe

distinctif lorsque la marque attaquée en déchéance le reproduit

ou est susceptible d'être confondue avec Ie signe du demandeur.
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1) Le demandeur est  t i tu la i re de signes dist inct i fs- 
reproduisant la marque dont la déchéance est demandêe:

I1 convient de distinçJuer . Les signes peuvent

être identiques ou partiellement reproduits.

a) Ie demandeur est, t i tulaire d'un signe identique :

Une Société CHLORTDE GROUP a assigné une Société E.S.B.

en déchéance de ses droits sur deux marques EXfDE et,

une marque IRONCLAD EXIDE déposées pour désigaer des

produits de la classe 9 (dont des accumulateurs

éIectr iques ainsi que leurs éIément,srpièces détachées et

de  rechange) .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (8 février L983

(32) ) a jugé la demande recevable notamment au motif

que CHLORIDE GROUP justifiait. avoir déposé pour la

première fois en Grande-Bretagne en L902, la marque

EXfDE pour désigner des batteries et avoir régulièrement

renouvelé cette marque.

Le Tribunal a également, relevé que 1'activité du

demandeur était Ia fabrication et Ia commercialisation

d'accumulateurs et apparei ls électr iques.

Le seul fait d'être titulaire d'une marque

identique même si elle n'est déposée gu'à l 'ét,ranger peut

permettre de justifier d'un interêt tégitirne pour agir en

déchéance.
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Ic i l amarquedudemandeu rava i t é tédéposée

pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à

ceux couverts par Ia marque contestée.

Le seul fait de posséder une marque identique

à celle donL la déchéance est demandée ne paraLt, donc pas être une

condit ion suff isante pour avoir intérêt à agir '

La déchéance des marques dénominatives JOSEPHAT JOSEFA

et d'une marque figurative "deux femmes " propriétés

de la société EUROPARCO a été demandée Par une dame

JOUFFRET.

Le jugement d,u Tribunal de Grande Instance de PARIS du

l_5 octobre 1987 (33) a reconnu à Madame JoUFFRET un

intérêt à agir. EIIe avait en effet el le aussi déposé

ces dénominations.

Elle exploitait  un salon de coiffure et d'esthétique.

Les marques objet de Ia demande en déchéance

concernaient des produit's de beauté et d'hygiène'

Dans une autre affairerun sieur KONCKIER ti tulaire

de Ia marque SIROCCO pour désigner des articles de

parfumerie et de nettoyage avait été attrait par

un sieur SINDRES devant le Tribunal de PARIS pour

Ie voir dire et juger déchu de ses droits'

Le Tribunal a jugé le 7 décembre L987 (34) que Monsieur

SINDRES avait intérêt à agir puisqu' i l  justi f iait

exploiter un fonds de commerce de vent,e au détail

d'art icles de cadeaux souÊ I 'enseigne SIROCCO identigue
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à Ia marque arguée de déchéance et que son activité

pouvait englober Ia vente de parfums.

Ainsi, Ie fait que Ie demandeur soit, titulaire

d'une marque ou d,un auÈre signe distinctif identique à la marque

dont iI poursuit, Ia déchéance justif ie son intérêt à agir mais

uniquement dans la limj-te de I'activité couverte par cette marque.

b) Le demandeur est t i tulaire d'un signe dist inc! ' i f  gui
reproduit, pour partie la marque prétendue déchue :

La Société de droit américain WARNER LAIIBERT COMPA]iIY

est titulaire d.e Ia marque FRESHEN UP pour désigner

des produi ts  de conf iser ie  (c lasse 30)

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS (27 juin L977

(35))  a  reconnu l ' in térêt  de Ia  soc iété arnér ica ine

à agir en déchéance des droits de Ia Société GENERiAL

FOODS FRANCE sur }a marque FRSSH ( désignant notamment

des produits à base de chocolat). L'activité économique

de Ia société demanderesse était susceptible d'être

gênée par la marque l i t igieuse.

Par ai l leurs, une société demanderesse en déchéancet

Ia Société RITZ HOLDINGT êD raj-son de sa dénomination

sociale a intérêt à faire prononcer la déchéance de la

marque CHARLES OF THE RITZ dont la société du même nom

est t i tulaire pour les produits de la classe 25.
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cet intérêt existe quand bien même Ia société

demanderesse a-t-elle son siège à JERSEY sans exploiter

aucun établissement en France-

Les l iens qui I 'unissent à la société RITZ HOTEL qui

exploite à PARIS I 'HôteI RITZ , et, qui sont manifestés

par Ia raison sociale ne peuvent pas être contestée.

L'existence de la marçlue CHARLES OF THE RITZ était

de nature à empêcher la société demanderesse de déposer

une marque cont,enant le terme RITZ pour des produits

de la  c lasse 25 a lors  qu 'e l le  avai t ,  déposé de te l les

marçlues pour d,autres produits (PARIS 20 mars 1984

(36 ) ) .

La Cour sernble tenir compte de Ia notoriété de

Ia dénomination RITZ et de la possibi l i té pour une tel le société

de d ivers i f ier  ses act iv i tés.

La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 15 mars 1985

(37)  a considéré que ta  soc iété s .P.M.  avai t  in térêt  à

solliciter la déchéance de la rnarque LIPTON SNACK SOttP

d,ont est titulaire la société FRALIB pour désigner des

produi ts  d 'a l imentat ion et  de conserve (c lasse 29) .La

Société S.P.M. conmercial ise en effet, des produit 's

similaires et a elle-rnême déposé le lendemain de

1'assignation en déchéance une marque SNACK SOUP dans

les  c lasses  29  e t ,  30 .

Le dépôt d'une marque proche de celle dont Ia

déchéance est demandée prouve f intention du demandeur
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d'exploiter une marque

de cel le non exploi tée.

susceptible d'être gênée par I 'existence

un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 14 novembre 1985 (38) a retenu f intérêt, de la

société scRET qui avait déposé la marque IMMTTNOZING

à voir prononcer la déchéance dans Ia même classet

de toute marque incluant Ie vocable IMMUNO.

La même jur id ic t ion a jugé le  27 rnai  1988 (39)  que Ia

Société NATIONAL PRODUCTS HOLLAND BV avait intérêt à

agi r  en déchéance des dro i ts  de Ia  Société v . I .v .  sur

marque complexe composée d'une dénomination COW BRAND

d'un dessin de vache Pour désigner des produit,s de

Ia i ter ie  conservés.

La société demanderesse est eIle-même ti tulaire d'une

marque complexe COW BRAND associée à la représentation

d,'une vache et exerce ses activités dans le domaine

alirnentaire, plus part icul ièrement lait , ier.

Relevons également le jugement du Tribunal de Grande

Instance de PARIS du L2 maj- L993 (40)

La société PRoNIIPTIA est, titulaire d'une marque

PRONOVIAS notarunent Pour les produits de la classe 25

(vêrements ). une société PRoNovIAs SAINT-PATRICK qui

commercial ise des produits similaires I 'a assignée en

déchéance.

Le Tribunal a reconnu son intérêt à agir dans la mesure

où la dénomination PRONOVIAS constitue une partie de Ia

sa

et
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dénominat,ion

PATRICK CT Où

dans Ie même

sociale de Ia Sociét,é PRONOVIAS SAINT-

Ies deux sociétés exercent leur activité

secteur.

reconnu quand

antérieurs sur

L'intérêt du demandeur en déchéance doit être

bien même Ie défendeur est-iI titulaire de droits

d'autres s ignes dist inct i fs.

Madarne BOURGAIN, tiLulaire de deux marques BÀRBARA OF

CANNES, a assigné en déchéance part,ielle Ia Sociét,é

BARBARA, elle-même titulaire de deux març[ues BARBARÂ.

La défenderesse a répondu que I 'ant 'ériori té de ses

droits sur sa dénomination sociale et son nom

commercial Iui permettait de contester Ia recevabilité

de Ia demande.

or la cour de PARIST par arrêt du 30 novembre 1989 (41)

a considéré que Madame BOITRGAIN avaiÈ intérêt à agir en

d.échéance du seul fait du conflit portant sur les

marques.Elle a retenu en outre que le nom commercial est

soumis au principe de spécialité et que BoURGAIN peut

toujours espérer que la Société BARBARA abandonne toute

activité

L'appréciation de f intérêt' à agir en

déchéance du titulaire d'une marque proche doit, tenir compte de la

possibil i t,é qu'iI a d,élargir le champ de eon activité.

une sociét,é de droit belge u.F.c. est titulaire de Ia

marque internationale BABY cool DIFFUSION pour des
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produi ts  des c lasses L2,  L4,  24,  25 eE 28 (notamment

soul iers  et  pantouf les) .

Une sociét,é BABY cOoL est titulaire d'une marque

dénominative BABY COOL pour la classe 25-

Une troisième Sociétér êD cours de format,ionrayant pour

dénomination sociale BABY COOI a déposé cette

dénomination comne marçlue pour des produits de Ia classe

10 (apparei ls uti l isés è des f ins de puériculture:

notamment biberons, tét ines, sucettes). L'objet de cette

société immatriculée Ie 30 janvier 1990 , est la

commercialisat,ion et }a distribut,ion de tous produits

et articles de puériculture notamment les biberons ainsi

que tous Ies produits parapharmaceutiques et, I'hygiène

infant i le .

CetLe sociét,é a changé de dénomination sociale, le

3 l -  ju i I le t ,  1990,  sur  in tervent , ion d 'U.F.C.  et  de BABY

COOL, pour devenir la COMPAGNIE DES BEBES.

Cette dernj-ère a assigné la Société U.F.C. en déchéance

de ses droits sur Ia marque BABY COOL DIFFUSION.

U.F.C. a répliqué gue Ia société demanderesse ne

justifiait pas de son intérêt à agir concernant les

produi ts  des c lasses t2 ,  24 et  28.

La Cour d'Appel de PARIST Pêr arrêt du 16 janvier 1995

(421, a considéré que Ia COMPAGNIE DES BEBES était

titulaire de Ia marque BABY COOL Pour les produits de Ia

c lasse L0.  En outrer  E ion objet  soc ia l  est  Ia

commercialisation et Ia distribution de tous les

art, icles de puériculture. ElIe pouvait Êelon la Cour

être amenée à diversisifer ses activités et plusieurs
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des art,icles mentionnés au dépôt de la marque BABY COOL

DIFFUSION : jouets, couveture de l it, tout contme les

objeLs de puériculture sont destinés aux jeunes enfants.

EIle a dès lors intérêt à agir pour ces classes de

produits même si elle n'a pas déposé de marque pour les

désigner.

La Cour nous apparait avoir ici fait une

appréciat.ion extensive de Ia not,ion d'intérêt è agir'

Une telle solution Eie justif ie Par 1e fait '  que

I'intérêt. pour agir du t,itulaire d'une marçlue reproduisant pour

partie Ia marque objet de la demande en déchéance, doit, selon

nous, être apprécié plus largement que dans I 'hypothèse d'une

simple concurrence entre deux entreprises.

Les deux sociétés qui sont titulaires de

marques "proches" pour des produits qui ne sont pas identiques ou

similaires peuvent être amenées à entrer en concurrence.

En ef f et, chaque ent'reprise a vocation à

développer et à diversif ier 6on activité. I l nous semble donc

qu,i1 fail le considérer I ' intérêt pour agir plus largement et ne

pas Ie l imiter à Ia notion de similitude d'act,ivit,és.Il faudraiÈ

étendre la comparaison des activités à Ia possibil i té qu'a le

demandeur en déchéance, t itulaire d'une marque reproduisant celle

objet  de L 'act ion en déchéance, d 'é largir  son champ d'act iv i tés.

Le demandeur est déjà titulaire d'une marque

"proche" et 6on intérêt Pour agir ne doit pas être uniquement

examiné par rapport à la similitude d'activités.
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2) Le demandeur est  t i tu la i re de signes dist i .nct i fs qui
peuvent être confondus avec la màrque du dêfendeur:

une marque TIA a été déposée par la Société TECHNIQUE

ET CHIMIE pour désigner des produits ou services des

classes 35 et 39 (transport de Personnesrmarchandises,

information concernant les voyagêsrlocat,ion de

véhicu les) .  EI le  a été cédée à Monsieur  ARIES.

une société G.T.I. a demandé Ia déchéance des droits

d'ARIES sur cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 10

févr ier  Lg73 (43)  que Ia  Société G.T. I .  avai t  inLérêt

à agir. 11 a retenu d'une part que Ia société

demanderesse const, i tuait avec ses f i l iales le principal

çtroupe européen pour le transport routier de voyageurs

et de marchandises y compris Ia location de véhicules

industriels, de conteneurs, les agences de voyages t i I

a retenu d'autre Part "bien que ce soit surabondant",

que Ia  Société G.T. I .  just i f ia i t  de I 'e :ç lo i t ,a t ion

d,une dénomination VIA à titre de nom commercial, cet'te

dénomination ayant également fait I'objet de divers

dépôts de marques.

Les dénominations vIA et TIA étaient

susceptibles d'êt,re confondues.

Par jugenent, du 2 juil let, L973 (44, le Tribunal de

ffi,
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Grande Instance de PARIS a reconnu l'intérêt de RÀPHAEL

HARARI , titulaire de Ia marque GAI'IITIAVASCI,LARINE, pour

agir en déchéance de la marque vASCIILARIT propriété de

la Société BOEHRINGERSOHN pour des produits similaires.

Ces dénominations sont voisines et, peuvent

donc être confondues

Le risque de confusion entre deux marques

sembte devoir être apprécié selon les règles applicables à

f  imi tat ion i l l ic i te.

Une Société allemande SINALCO qui a déposé Le 24 juin

1958 une marque internationale SINOLA a assigné Ia

société DES EAux DE vor,vrC en déchéance de ses droits

sur Ia marque VIKOLA (déposée Ie I  ju i l let  L955).

Déboutée de son action en première instance , faute

d'intérêt à agir, Ia Société srNALCo a relevé appel.

La Société DES EAID( DE VOLVIC a conclu au défaut

d' intérêt  à agir

La Cour de RIOM par arrêt du 6 mai L974 (45) a jugé que

1es marques étaient voisines par leur désinence finale

identiquerleur même nombre de syllabes et 1'uti l isat,ion

de la même voyelle accentuée.

Ces marques pouvaient de surcrolt couvrir les mêmes

produits concurrents selon les désignations de ceux-ci

faites lors de leur dépôt. ElIe a donc retenu I ' intérêt

de SINALCO à agir
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Dans un autre litige, opposant Ia Société ARAL à un

sieur ARIES, Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

a jugé Ie L4 janvier L982 (461 que la première,

titulaire de Ia marque ARAL avait intérêt à demander Ia

déchéance de Ia marque ARIEL de Monsieur ARIES.

".Les marques ARAI' et ARIEL ont phonêtiquement une

tonali té simiTaire" et leur orthographe est voisine.

De plus, selon le Tribunal, la Société ARAL exerce Par

f intermédiaire de sa f i l iale des activités sous la

dénomination ARAL.

Enfin les deux marçlues désignent les mêmes classes de

produits et services.

Le 7 juillet L987 le Tribunal de Grande Instance de

PARIS (471 a jugé qu'une Société VICKERS PUBLIC LTD'

propriétaire de la marque MEDELEC pour désigner les

produits des classes 9 et 10, a intérêt pour agir en

déchéance cont,re Ie G.I.E. MEDILEC qui a acquis une

marque MEDILEX pour les produits des mêmes classes.

Le Tribunal- a constaté que 1a société demanderesse

faisait exploiter sa marque par sa f i l iale.

En raison de la similitude des marques MEDELEC et

MEDILEX, déposées pour des appareils similaires, Ia

Société VICKERS et sa filiale ont intérêt à agir en

déchéance.

La même juridict,ion par un jugenent du 18 octobre

L989 (48) a retenu qu'une Sociét,é sYlITEx PIIARM
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titulaire de la marque SYNAREL déposée pour des

produits de la classe 5 avait intérêt à sol l ici ter

Ia déchéance de Ia marque SINARYL (déposée pour les

mêmes produi ts) .

Du fait de leur similitude, ces març[ues peuvent entrer

en conf l i t .

Le Tribunal a également retenu l'intérêt pour agir

de la société demanderesse du fait de f identité de

son activit,é avec les produits visés au dépôt de la

marque attaquée.

En appeI, la Cour de PARIS par arrêt du 27 novembre

1990 (49)  a conf i rmé Ie jugement  mais  ne 6 'est  ré férée

qu'à f identité d'activité pour appréciet L' intérêt.

Dans une autre affaire, Ia Société LABORÀTOIF€S

BIOGALENIQUE a ass igné Ia  Société S.E.P.C.  en déchéance

de ses droits sur les marques GINKEBRÀI r GINKEBRÂN et

GINKOBA (désignant des produits pharmaceutiques

vétérinaires et hygiéniques)

Par jugement du 16 novembre

de Grande Instance de PARIS

de Ia société demanderesse,

GINKOGINK pour désigner des

1.nrn  (50) ,  le  Tr ibuna l

a reconnu f intérêt à agir

t,itulaire de la marque

produits pharmaceutiques.

Relevons également Ia motivation

développée dans un jugement du 7

La Société B.H.V. est  t i tu la i re

pour désigner toutes les classes

Une SOCiét,é BIJOUTERIE DIFFUSION

de cette juridiction

mars  1990  (51) .

d'une marque RMLIA

de produits.

I 'a assignée rLe 21 ju in
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LgA7, en déchéance part iel le pour les produits de Ia

c lasse L4 (notamment  b i jouter ie  et  joa i l ler ie) .

Le gérant de cette société est BERNARD POTTIER qui avait

déposé Ia rnarque RIVOLI Le 2 février L982

Le Tribunal a retenu que BERNARD POTÎIER en sa qualité

de titulaire de Ia marque RIVOLI déposée pour les

classes 3 et L4, avait, un intérêt Iégitime à agir en

déchéance de !a marque RIVOLIA déposée dans la classe

L4 .

Le Tribunal a également précisé qu'en raison des

ressemblances existant entre les deux marçfues, el les

éta ient  suscepLib les d 'ent rer  en conf l i t .

Dans une autre espècerune Société I .C. I .  t i tu la i re  de Ia

marque ASTERITE pour désigner un matériau pour éviers et,

Iavabos constitué de résine acrylique et de quartz pur a

intérêt à sollici-ter Ia déchéance de Ia marque ASTERIX

ET OBELIX déposée par Messieurs UDERZO et GOSCINNY'

pour désigner des produits sirni laires.

Telle est Ia solut, ion de I 'arrêt de la Cour de PARIS du

23  ju in  L992  ( s2 ) .

Relevons que la Cour de PARIS n'a pas retenu

l, imitation i l l ici te de Ia marque ÀSTERITE par Ia marque ASTERIX

et OBELIX. I l  n,y avait donc aucun risque de confusion.
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S 2 - L'EXISTEIICE DE I,'III.:[ERET EIt DEFETTSE
D'T'I[E ACTTON Ef, COtrTREFACOIS 3

Le défendeur

imitation i l l icite peut opposer,

Ia marque. Cette possibil i té est

à une action en contrefaçon ou

à cette demande, Ia déchéance

cependant lfunitée.

en

de

A) LES SPECTFICITES DE L'ilITERET P0UR AGrR :

Le défendeur en contrefaçon peut demander Ia

déchéance de Ia marçlue opposée soit à titre reconventj-onnel, soit

en introduisant une nouvelle instance. Ne font obstacle à de

telles demandes ni 1'existence au profit du défendeur en déchéance

de droit,s antérieurs à la marque contestée, ni I 'existence d'une

tégislation restreignant I,usage du produit, ou du service couverts

par 1a marque.

Précisons que l 'entrée en vigueur de la loi

nouvelle n'altère pa6 f intérêt pour agir en déchéance partielle

du défendeur en contrefaçon.

La Société PARFIn{S ROCHAS titulaire d'une març[ue FEMME

not,amment, pour les produits des classes 3' L4 '18 et 25

a assigné en contrefaçon un sieur WISSOCQ propriétaire

d'une marque FEMME DE PARIS pour des produit,s identiques

ou simi la i res.
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Ce dernier a reconventionnellement demandé Ia déchéance

partielle de la marque opposée Pour les produits des

c lasses  14 ,  LB  e t  25 .

La Société PARFUMS ROCHAS a soulevé "7e dêfaut d'intêrêt

â agir" de WISSOCQ "qui ne pourra utiTiser 7a marquet

déchue, pour des produits simiTaires sous peine de

commettre des actes de contrefaçon ".

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 octobre 1994

(53)  )  a  jugé que la  lo i  de 1991,  seule appl icable,  ne

reprenait pas la possibi l i té offerte au t i tulaire d'une

marque, par Ia loi ancienne, "d'opposer â La demande en

dêchêance, 7'expToitation dans des cJ,asses de produits

simiTaires " .

OE, i l  "n'appart ient pas au Tribunal de rêintroduire

cette exception par 7e biais du défaut d' intêrêt, en

décidant, dans 7e cadre d'une action en dêchéance'

â t i tre préventit ,  et pour Ie futur, de I ' indisponibi-

I i tê du signe objet de la marque dêchue, et du caractère

contrefaisant que revêtirait Ie dépôt de ce signe â

titre de marque, par 7e demandeur en dêchéancet en

raison de 7a similari tê des produits".

La déchéance de Ia marque FEMME a ét,é prononcée pour

les produi ts  des c lasses L4,  18 eE 25.
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1) Demande pr incipale ou reconvent ionnel le ?

a) La voie principale :

La société BouRJors a déposé conme marque la

d.énomination FEMINA le 26 février 1980 pour désigner

des produi ts  de la  c lasse 3.

La Société FABERGE INCORPORATED est titulaire d'une

marque FEMININ DE FABERGE déposée Ie 19 février 1982

pour  dés igner  des produi ts  des c lasses 315 et  25.

Par jugement du 30 juin 1986, Ie Tribunal de Grande

Instance de PARfS a déclaré nulle Ia marque FEMININ

DE FABERGE comme étant f imitation illicite de la

marque FEMINA et, a interdit I'usage de cette marque.

La Société FABERGE a interjeté appel.

Le 5 aott 1986, Ia Société FABERGE a assigné la Société

BOURJOIS devant Ie Tribunal de Grande Instance de

NANTERRE pour la voir dire et juger déchue de ses droits

sur Ia marque FEMINA.

La Société BouRJoIs opposait Ie défaut d'intérêt

juridiquement protégeable au motif que l'instance devant,

Ie Tribunal de NAI{TERRE aurait pour effet d'enlever

tout intérêt à la précédent,e instance frappée d'appe1

devant Ia Cour de PARIS.

Le Tribunal de NAIITERRE, le 13 janvier L987 (54) 'a

jugé que la Société FABERGE avait intérêt à agir.

Que1le que soit Ia solution du jugement , l'arrêt de la

Cour de PARIS garde son intérêt. La contrefaçon qui

pourrait être constatée devant la Cour de PARIS ne
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serait prononcée que Pour des faits antérieurn au

prononcé de Ia déchéance.

Notons que le Tribunal de NANTERRE a également

retenu, pour apprécier l ' intérêt, de Ia Société FABERGET çlue lee

deux sociéÈés sont directement concurrentes. Comme nous I 'avons vu

précédernment, Ie Tribunal aurait Pu du seul fait de cette

concurrence directe retenj-r I ' intérêt, à agir.

Ce jugement, a été frappé d'aPPel:

La Cour de VERSAILLES par arrêt du 8 octobre L987 (55)

1 'a  conf i rmé

Sur f intérêt à agir, Ia Cour a considéré que la

Société FABERGE, gui a fait  1'objet d'une procédure pour

imitation i l l ici te tendant à se voir interdire I 'usage

de Ia marque FEMININ DE FABERGE, a Ie plus grand intérêt

à ce que Ia déchéance de Ia marque FEMINA soit prononcée

ce qui rendrait sans objet Ia demande en annulation de

sa propre marque et cela sans attendre I'arrêt de 1a

Cour de PARIS saisie de 1'action en irnitat ion i l l ici te.

b) La voie reconventionnelle :

Monsieur VIJOUX titulaire d'une marçlue graphique

représentant un étéphant a assigné le 4 aott 1983 en

contrefaçon de marçlue la société SOTAIR elle-même

titulaire d'une marque JIIMBO accompaçtnée d'une

représentation d'éléphant.
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SOTAIR a formé une demande reconventionnelle en

déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 7 juin 1985

(56), après avoir retenu Ia contrefaçon, a jugé que

SOTAIR attaquée en contrefaçon de 1a marque de Monsieur

VIJOUX, avait, un intérêt évident à agir en déchéance.

Un autre jugement du Tribunal de Grande Instance de

PARIS du 22 novembre 1985 (57) est plus explicite sur

1'existence de I ' intérêt pour agir du demandeur

reconventionnel en déchéance

Monsieur CLAVEIROLE titulaire d'une marque MfCRO SERVICE

a assigné en contrefaçon les Sociétés I4AIIBON et MICRO

SERVICE pour avoir ut i l isé la marque à f in d'annonces

dans des journaux. MAITBON a reconventionnellement

demandé Ia déchéance.

Le Tribunal a constaté la contrefaçon et a jugé

qu' "en effet si 7a déchéance ne peut être acquiset

sj e77e est prononcée, qu'à compter du jour de 7a

demande et Laisser subsister J,es faits de contrefaçon

antérieurs, eIIe fait disparaitte toute contrefaçon

postêrieure à cette date et s'oppose aux mesures

d ' in terd ic t ion pour  l 'aveni r .ETTe tend donc â fa l re

rejeter pour part,ie 1'act'ion principale et' a ainsi un

Tien avec ce l le-c i " .

La même jur id ic t j -on,  le  9 ju i l le t  1986 (58) '  dans un

litige opposant la Société COCA COLA COMPAITY à la



111

société PIER IMPORT FRÂNCE, a adopté une rnotivation

identique.

"Le défendeur dans une instanc.e en contrefaçon

justi f ie d'un intêrêt à agir, Ia demande reconvention-

ne77e tendant â faire rejeter au moins pour part ie 7a

demande principale".

Le Tribunal de PARIS (Société cocA coLA ./. sociétés

SOHO, HURRiAH , PLUS 1 et autres) a jugé Ie 9 octobre

1986 (59) qu'a "nécessairement un intêrêt  à agir  7e

dêfendeur â une action en contrefaçon, 7e prononcê de la

déchéance s'i7 ne fait pas disparaltre 7a contrefaçon

antêrieure, évitant du moins pour 7'avenir toute mesure

d'  interdict ion" .

Enfin, dans une instance entre d'une partr Ia Société

SQUIBB & SONS et Ia Société coNvATEc titulaire de Ia

marque CONVATEC et d'autre part, Ia Société PIERF€ FABRE

qui fait usage de la dénomination COIIVECTAL, le Tribunal

de Grande Instance de PARIS (23 novembre L984 (60))  a

admis l,intérêt pour Ia Société PIERRE FABF€, attaquée

en contrefaçon et imitation illicit,e, à demander la

déchéance de Ia marque CONVATEC pour évit,er notanment,

f interdiction pour I'avenir de reproduire la marque

prétendument contrefaite.

Le lien suffisant avec la demande initiale est ainsi

caractérisé. Relevons qu' ici ni la contrefaçon, ni

I ' imitation i l l ici te n'ont été retenues par le Tribunal.
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L'intérêt pour agir a donc été examiné au seul

regard de l,objet de Ia demande principale sans considération du

sort fait  à cette demande par Ia juridict ion saisie.

Les motifs des jugements rapportés font

implicitement référence à Ia règ1e édictée par I 'art icle 70 du

N.C.P.C. qui dispose que les demandes reconventionnelles ne sont

recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires

par  un l ien suf f isant .

Ainsi Ia demande principale en contrefaçon ou

en imitation i l l ici te même si el le est admise peut voir ses effets

l-imit,és par une demande en déchéance de marque: si Ia déchéance

est prononcée, el le prend effet non pas Ie jour de sa demande mais

depuis la loi nouveller êu jour de 1'expiration du déIai

quinquennal d' inexploitat ion.

A compter dudit jour, 1'usage d'une marque

prétendument contrefaisant,e ne peut plus être interdit.

Selon nous, la contrefaçon ne pourrait ainsi

plus être sanctionnée pour des actes commis entre I 'expiration du

déIa i  qu inquennal  prévu à I 'ar t ic le  L 7t4 5 du C.P. I .  e t  le

jugement constatant Ia déchéance

L'intérêt à agir à titre reconventionnel en

déchéance en réponse à une action en contrefaÇonr disparaLt-i1

lorsque Ia contrefaçon est rejet,ée comme mal fondée ?

Telle senble être Ia solution de Ia Cour d'Appel de

PARIS dans un arrêt du 3 novembre L987 (61)

La Société JEAII PATOU est, titulaire d'une marque

dénominative JOY depuis L930 pour désigner les produits
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et  serv ices des c lasses L à 42.

Elle a assigné Monsieur IMBROHORIS en contrefaçon devant

1e Tribunal de PARIS.

IMBROHORIS avait pour sa part déposé une marçlue JOY dans

La classe 4L et une marque JOY LÀttREY pour désigner des

produi ts  et  serv ices des c lasses 31 5 ,24r  25 ,26 et ,  4L.

IMBROHORIS réptiquait par une dernande reconventionnelle

en déchéance des droits de JEAII PATOU pour défaut

d'exploitat, ion de Ia marque JOY dans les classes 24,

25126 et 41. En cours de procédure, i I  a fait  procéder

à Ia radiation de sa marque JOY déposée dans Ia seule

c l asse  41 .

Un jugement du TribunâI de Grande Instance de PARfS

du 5 mai 1986 (621 a débouté JEAri[ PATOU de sa demande

en contrefaçon en tant que visant Ia marque JOY LAIIREY

et a retenu fondée cette demande à I'encontre de Ia

marque JOY déposée par Ie défendeur dans Ia classe 41.

II a également constaté Ie défaut d'intérêt légitime

du défendeur à agir reconvent,ionnellement en déchéance

de Ia marque de JEAlit PATOU dans Ia classe 41 où il avait

renoncé à la sienne. 11 a donc déclaré irrecevable la

demande reconvent,ionnelle de IMBROHORIS

En appel, Ia Cour de PARIS a jugé que IMBROHORIS

"est fondé à reLever qu'iL a un intérêt à former une

demande reconventionneTTe en dêchêance part,ieTTe de 7a

marque JOy à titre de moyen de dêfense dans 7'instance

en cont,refaçon visant sa marque JOY I'AUREY".

Cependant la Cour a considéré que la demande de iIEAÀT

PATOU en cont,refaçon de sa marque JOY par la marque
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reconvent,ionnelle en

cause .

LL4

fondée . Selon

déchéance était,

Ia Cour, la dernande

alors devenue sans

C'est par référence auix conclusions dont el le

était saisie par les deux part ies et non à la solution qu'el le

apporÈait à la demande en contrefaÇonr que la Cour a apprécié la

recevabilité de Ia demande en déchéance.

2) L ' incidence de droi ts antér ieurs ou de restr ict ions
léga les  d 'usage :

La quest,ion se pose de savoir si Ie défendeur

en déchéance titulaire de droits antérieurs (identiques ou

proches) autres que la marque objet de Ia demande en déchéancet

peut soulever l-e défaut d' intérêt, pour agir du demandeur.

En effet, si Ia déchéance de la marque est

prononcée, Ie demandeur qui la déposeraS-t se verrait oPposer les

autres droits du t, i tulaire déchu.

La quest,ion de f intérêt du demandeur en

déchéance se pose également lorsque des dispositions restrict,ives

d'usage 1'empêcheraient d'e:çloiter la marque déchue.

a) L'incidence de droits antérieurs :

Le faiÈ qu'une personne, ayant la gualité à

]a fois de demandeur à une instance en contrefaçon et de défendeur
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à une action en déchéance de Ia marque opposée, soit t i tulaire

d'autres droits antérieurs n'emport,e pas de conséquence concernant

I ' int,érêt du demandeur en déchéance.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du  23  av r i l  198L  (63 )  s ' es t  p rononcé  su r  ce  po in t :

La Société PHILTP MORRIS titulaire des marques LIGHTS

et, GOLDEN LIGHTS avait dans une précédente instance

formé une demande en contrefaçon de ses marques par

Ia marque KENT GOLDEN LIGHTS déposée par Ia Société

MooRcATE TOBACCO et en avait demandé Ia radiation.

Ces demandes ont été rejetées Ie 11 avri l  1980 par Ie

Tribunal de PARIS.

La société MoORGATE ToBACCO a alors assigné PHILIP

MORRIS en déchéance de ses droits sur Ia marque LIGHTS.

Le Tribunal de Grande Instance a jugé que MOORGATE

TOBACCO avait un intérêt à agir incontestable face aux

droits que lui opposait Ia Société PHILIP MORRIS.

Le Tribunal a rejeté I'argumentation de PHfLIP MORRIS

sel-on laqueIIe, même si la déchéance était prononcée,

1'existence de 1a marque GOLDEN LIGHTS antérioriserait

les droit,s de MooRGATE.

SeLon Ie jugement, c'est avec exactitude que MOORGATE

a objecté gue Ia Société PHTLTP MoRRIS invoquait la

marque LIGHTS non seulement pour fonder une demande

en contrefaçon à son encontre mais aussi pour démontrer

que Ie dépôt de Ia marçlue GOLDEN LIGHTS n'avait pas

pour objet, de faire barrage au dépôt, éventuel de la

marque KENT GOLDEN LIGHTS et constituait une ext,ension
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naturelle de Ia rnarque LIGHTS et dont elle affirmait

qu 'e l l e  1 'ava i t  exp lo i t ée .

Un arrêt de Ia Cour d'Appe1 de PARIS du 6 juit let 1989

(64, a jugé que le défendeur à une action en conLrefaçon

avait, intérêt à agir en déchéance de Ia marque opposée

malgré 1'existence de deux autres marçlues qui antériori-

sent  ses dro i ts .

La Sociét,é JACQITES JAITNET était titulaire de trois

marques figuratives complexes NEW l{AN notamment pour

désigner des vêtements, 1'édit ion de revues et des

produits d' imprirnerie.

La Société JAcQuEs JAI]NET a assigné en contrefaçon La

Société EDIToP et, Monsieur SÀ}iIDRO FoRNARO titulaire de

la marque NE$IMEN pour désigner des produits et des

se rv i ces  des  c lasses  16  ,38  e t  41 .

A t i tre reconventionnel, FORNARO a soll ici té la

déchéance d'une des marques NEW MAN

La demande en déchéance a été reconnue bien fondée pour

certains produits en première inst,ance, mais Ia quest,ion

de I ' intérêt à agir n'a pas été évoguée par Ie Tribunal.

En appel, la Cour a considéré I ' inÈérêt suff isant dès

lors que même si subsistent deux marçlues qui anté-

riorisent les droits de FORNARO, celui-ci pourrait

tenter Ie moment venu d'agir en déchéance.

on peut en outre Ee demander si I'intérêt à

agir ne résulte pas en partie de la possibil i té qu'aura le

demandeur, en cas de succès, de déposer la marque déchue. Dans ce
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cas, I,existence de deux marques qui antérioriseraient Les droits

du demandeur en déchéancerferait obstacle à 1'e:ql loitat ion de

cette marque.

Le tiers qui est' poursuivi en contrefaçon de

marque peut demander la déchéance de celle-ci alors que le même

signe est, erçloité conme nom contmercial.

Rappelons que l 'usage d'un signe en tant que

nom commercial- ne vaut pas exploitation de la rnarque.

Cependant, pour Ie demandeur en déchéancet

I 'existence du nom corunercial rend indisponible l 'usage du signe

comme marque.

Le demandeur a-t,-iI ainsi toujours intérêt à

agir ?

La Cour  de PÀRIS par  un arrêt  du 27 mai  1988 (65)  a

répondu par I 'aff irmative.

La Société N.N.C.  t i tu la i re  d 'une marque NICOLAS

NAPOLEON pour désigner des vins a assigné en contrefaçon

ou imitat,ion illicite la Société LES VIGNERONS REITNIS

DES COTES DE BUZET . Cette dernière a sol l ici té à t i tre

reconventionnel Ie prononcé de Ia déchéance des droits

de la Sociét,é N.N.C. Êur la marque NICOLAS NAPOLEON.

La Cour a retenu que la dénomination NICOLAS NAPOLEON

constituait,  Ie nom commercial de la Société N.N.c.

depuis L929, ce qui la rendait indisponible à t i tre de

marque pour désigner des vins.

Cependant, concernant la recevabilité de 1'act,ion en
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déchéance de cette margue, ',7a question n'est pas de

savoir si 7'appeTTation en cause est ou non disponible

au regard d'autres droits que ceux de 7a marque mais de

savoir, conme 7'ont exactement indiquê les prerniers

juges si 7'éventuel succès d'une te77e action en

déchéance est de nature â J,ui procurer, à e77e, sur -le

plan des marques, un avantage".

La Cour a constaté la recevabil ité de I 'action.

11 faut donc faire ici la distinction entre

marque et, nom commercial, deux signes distinctifs différent,s dont

Ie régime de protection ne se situe pas sur Ie même plan.

b)  L ' inc idence de rest r ic t ions légales d 'usage :

La personne attraite en contrefaçon de marque

ne peut être privée du droit de se défendre et peut donc demander

la déchéance quand bien même, L' exist,ence de disposit ions légales

ou règlementaires restr ict ives I 'empêcherait de faire usage de la

marque déchue.

une Société FARMTTALTA cARBo ERBA , titulaire des

marques internat,ionales ADRIAI{YCIN et ADRIÀMÏCINE (pour

désigner des produits pharmaceutiques) a attrait devant

le Tribunal de NANTERRE, la Société LA MEDICAIE EQUfPEX

qui conditionne des produits pharmaceutiques.

Cette dernière a pour sa part, fait citer la Société

FARMITALIA par-devant, le Tribunal de PARIS aux fins
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de voir dire et juger Ia partie française de Ia marque

ADRIA}IIYCIN déchue.

FARMITAIIA a opposé le défaut d' intérêt de la Société

LA MEDICALE EQUIPEX au notif  qu'el le n'avait pas reçu

de 1'administration française ] 'autorisation de

commercialiser des produits pharmaceutiques en France.

La mise sur le marché de produits pharmaceutiques sans

autorisat, ion constituerait une infraction à la législa-

t ion du Ministère de Ia Santé.

Cet argument senblait sous-entendre que Ie

défaut. d' intérêt à agir en déchéance résiderait,  dans l 'absence de

possibi l i t ,é d'usage immédiat de Ia dénomination si Ia déchéance

venait à être prononcée.

Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un

jugement  du 5 ju i l le t  1989 (66)  a refusé de fa i re  dro i t

à cette argumentation.

La société poursuivie sur Ie fondement du droit, des

marques du chef de contrefaçon ne saurait être privée du

droit de se défendre en opposant les moyens t,irés des

disposit ions de Ia }oi sur les marques. E1Ie a donc un

intérêt évident, à agir gui n'est pas i l légit ime

puisqu' i l  ne vaut pas reconnaissance d'un droit à

commercial iser sur le terr i toire français des produit,s

dont la mise sur le marché est soumise à une

autorisat,ion administrative .
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Cette solution mérite approbat'ion puisque Ie

droit des marques doit être indépendant des législations

règlementant Ia commercial isation de certains produits. Ces

Iégislations tiennent évidemment .compte de la nature des produits.

B) LES Lil{rTES DE L'rltTERET P0UR AGrR :

Deux l imites existent à I ' int,érêt reconnu au

défendeur en cont,refaçon à demander la déchéance.

La première est fonction des droits opposés,

Ia seconde prend en compte le principe de spécial i té.

1) Les droits opposés :

Un défendeur en contrefaÇorlr condamné pour l'j:nitation

d'une marque invoquée à son encont,re, est irrecevable

à demander la déchéance d'autres marques comportant Ia

marque attaquée conrme élément, essentiel et dist,inctif

puisqu' i I  ne pourra jamais uti l iser cette dénomination.

11 ne justi f ie donc d'aucun intérêt à agir en déchéance.

Telle est Ia solution d'un jugement du Tribunal de

Grande Instance de PARIS du 22 septembre 1988 (67| dans

un litige opposant une Société TRITMPH INTERNATIONAL à

la  Soc ié té  N .c .M.

Dans une autre affaire, une Société de droit suisse
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TRIIIMPH INTERTRADE a déposé les marçlues ALI-,YA et

ALLJA pour désigner des produits vestimentaires.

Elle a eu connaissance de 1a vente de vêtements sous

la marque ALIA propriété d'une Société de droit

néerlandais LANORIA N.V.

TRIUMPH, estimant que la marque ALIA était Ia

reproduct.ion de sa marque ALLYA' a assigné Ia société

néerlandaise en contrefaçon ou à tout Ie moins

imitation illicite devant, le Tribunal de Grande Instance

de PARIS.

LANORIA a conclu au débouté et a formé une demande

reconventionnelle en déchéance à 1'encontre des marques

ALLYA et ALLJA.

Par  jugement ,  du 25 janv ier  1989 (68) '  Ie  Tr ibunal  de

PARIS a constaté Ie défaut d' intérêt de Ia Société

LANORIA à demander, à t i tre reconventionnelr la déchéance

de Ia marque ALLJA . En effet, cette marque ne l-ui

avait pas été opposée par TRIITMPH INTERTRADE dans cette

instance.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 9 octobre 1990

(69)  a conf i rmé le  jugement .

LANORIA a fait valoir que son intérêt était suffisamnent

ét,abli en raison de son activité dans le domaine des

produits visés par le dépôt de la marque l i t igieuse.

La Cour  s 'est  expressément  référée à l 'ar t ic le  70 du

N.C.P.C. et a considéré que Ia marque AJ,LJA n'avait pas

été opposée en I'espèce par TRIIIMPH à LANORIA.

Ainsi la demande en déchéance de Ia marque ALIJJA

ne se rattachait pas aux prétentions originaires Par
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un l - ien suf  f  isant .

LANORIA était donc irrecevable à réclamer par Ie biais

d'une demande reconvent, ionnelle la déchéance de ladite

marque.

Ainsi pour être recevable à agir en déchéance

de la marque ALLJA r êD raison de son activité, LANoRIA aurait dt

formuler cette demande par une instance distincte et à titre

p r inc ipa l .

Relevons que Ia Cour gui avait écarté la

recevabil i t ,é même des conclusions reconventionnelles, n'avait plus

à répondre à la part ie des conclusions de TRIUMPH faisant

référence au défaut d' intérêt à agir de LANORIA du fait,  que la

déchéance de Ia marque ALLJA ne Iibèrerait pas sa marque ALIA

interd i te  par  a i l leurs.

Dans une autre affaire, une Sociét,é Af.IATOMIA titulaire

des marques PIEZO et PIEZOR pour désigner des produits

de la classe 10 (apparei ls médicaux) a assigné, en

irnitat, ion i l l ici te de sa marque PIEZO, une Société

FINECOEUR gui a conmercialisé les mêmes produits sous

la dénomination PIEZO-CAR.

A titre reconventionnel, FINECOEUR a demandé la

déchéance des marques PIEZOR et PIEZO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (5 décembre L991

(70)) a jugé gue la rnarque PIEZO n'étant pas invoquée

par ANATOMIA, FINECOEUR était irrecevable à solliciter

sa déchéance.

La demande reconventionnelle n'avait pas un lien
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suff isant avec la demande principale.

I1 semble cependant que les demandes

reconventionnelles en déchéance puissent porter sur des dépôts

dist incts de ceux opposés au défendeur en contrefaçon s' i l  s 'agit

de marques dénominatives identiques.

C'est la solution retenue par le Tribunal de Grande

Instance de PARIS dans un jugement du 23 novembre

LeBA (71 )

La Société SQUIBB & SONS avait déposé plusieurs

marques dénominatives CONVATEC en L979r 1980' 1983 et,

avait assigné en contrefaçon ou imitation i l l ici te de

son dépôt, de L9'19 | la Société PIERRE FABRE titulaire

de Ia marque CONVECTAI. Cette dernière avait reconven-

t ionnel-Iement sol l ici té la déchéance des marques

CONVATEC de  L979  ,1980 ,1983 .

Concernant I ' intérêt à agir pour les dépôts de l-980

et  1983 ,  le  jugement  a retenu qu ' i l  s 'ag issai t  de la

même marque dénominative que celle de L979 opposée et

que le but poursuivi par le législateur étant de purger

Ie Registre National des Marques, des enregistrements

trop longtemps inuti l isés, i I  ne saurait être admis

qu'un déposant puisse indéfiniment prolonger Ie délai de

cinq ans d'inexploitation en déposant la même marçlue

pour désigner des produits différents.
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La déchéance formée à titre reconventionnel ne

peut viser que les droits faisant I 'objet de la demande

pr inc ipa le .

Une Société cANNAz a cédé, le 5 avri l  1987, à Ia Société

MANUFACTURERA MONTANA la marque MONTANA (déposée le 1er

décembre 1981) désignant notamment des bottes (classe

24  e t  25 )

Une Société EUROPE STYLE a déposé Ie 18 janvier L983

une marque figurative complexe MONTANA MEXICO BOOTS

pour désigner notamment des bot,t,es

EUROPE STYLE, assigmée en contrefaçon et en nu11ité

de sa marque par la Société MANITFACTURERÀ, a

reconventionnellement attrait en déchéance de Ia marque

MONTANA, la Société cAlINAz, pour les produits dont,

cette dernière était toujours propriétaire.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement

du  2  ma i  1990  (72 )  s ' es t  bo rné  à  re leve r  I ' absence  de

just i f icat ion d ' in térêt  à  agi r  pour  les c lasses de

produits qui n'ont pas été cédées à Ia Sociét,é

MANUFACTURERÀ MONTANA.

PIus précis et plus nuancé à Ia fois est, l 'arrêt de Ia

Cour  d 'Appel  de PARIS du 3 ju in  1993 (73)  ayant  s tatué

sur appel de ce jugement. La Cour a retenu que le

contrefacteur peut à titre reconventionnel demander

la déchéance des droits fondement de Ia demande

principale. I1 doit cependant justi f ier d'un intérêt

spécifique à agir lorsque sa demande en déchéance
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vise d'autres droits que cerxK objet de Ia demande

principale. Or en I 'espèce' EUROPE STYLE n'a pas

just i f ié  d 'un in térêt  à  agi r  au sens de l 'ar t ic le  31 du

N .C .P .C . .

2)  Le  pr inc ipe  de  spéc ia l i tê  :

La demande reconventionnelle en déchéance de

Ia marque opposée peut, être limitée en raison de la différence

d'act iv i té  des par t , ies .

La Société BOLLORE TECHNOLOGIES est titulaire d'une

marque figurative représentanÈ une tête de zouave

et d'une marque ZTG-ZAG notamment utilisées pour

désigner des papiers à cigarettes.

EIle a assigné en contrefaçon la Sociét 'é PASCAL qui

fabrique du papier hygiénique sous Ia dénorninatj-on

ZTG_ZTG.

Cette dernière a reconventionnellemenÈ demandé Ia

déchéance des marques ZIG-ZAG et "tête de zouave"

pour tout ce qui concerne les articles pour fumeurs.

Le défaut d'int,érêt à agir en déchéance a été opposé

par la Société BOLLORE TECIINOLOGIES.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS, tout en

reconnaissant le caractère contrefaisant de la marque

zTe-zT.G ,  a  jugé le  5 ju i l le t  1988 (741 la  Société

PASCAI irrecevable à agir reconvent,ionnellement

en déchéance part iel le faute d' intérêt légit ime.
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Le jugement a relevé gue les deux sociétés n'avaient

pas le même domaine économique.

La Société PASCÀL spécial isée dans la création et Ia

diffusion de tous produit,s humorist iques n'a pas

d'activité spécif ique relative aux produits

appartenant à la catégorie des papiers.

Le Tribunal a en outre retenu que les dénominations

figuratives et nominatives utilisées par la Société

PASCAL ne I 'ont été qu'à t i t ,re de pastiche sans volonté

d'ut,ilisation future pour une gamme de produits.

On ne peut s'empêcher de relever une apparente

contradiction dans Ia motivation du Tribunal

D'une part, la Société PASCAL qui a fabriqué

du papier hygiénique sous la dénomination ZIG-ZTG a êt,ê condamnée

pour contrefaçon de la marque ZIG-ZAG notamnent déposée pour les

produits du papier.

D'autre part, Ia déchéance , demandée

reconventionnellement pour les art icles pour fumeure, a été jugée

irrecevable parce que Ia Société PASCAL n'avait pas d'activité

spécif ique relative aux produits du papier.

OE, iI apparait évident que Pour les produits

opposés, le défendeur

reconvent ionne I lement,

ces mêmes produits.

une action en cont,refaçon puisse demander

déchéance de la marque revendiquée pour

à

Ia

Le Tribunal de PARIS sedble n'avoir Pas tenu

compt,e du caractère reconventionnel de la demande en déchéance.
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Relevons un autre jugement du Tribunal de Grande

Ins tance  de  PARIS  du  4  j u i l l e t  1990  (75 )

Une Société }4ÀRCHE SAINT-PIERRE est titulaire de cette

dénomination contme marque Pour toutes les classes de

produits et de services (notamment les t issus).

EIle a constaté 1'usage de la dénomination

MARCHE SAINT-PIERRE sous forme de publicité par une

Société SOIIû,INE exploitant un fonds de commerce de

t i s sus .

LA SOCiété I'IARCHE SAINT-PIERRE A ASSigNé SOILAINE EN

contrefaçon. Cette dernière a reconventionnellement

demandé la déchéance de Ia marque litigieuse.

Le Tribunal a reconnu Ia contrefaçon et a jugé

que SOILAINE ne justi f iait  d'un intérêt à agir

reconventionnellement en déchéance que pour les produits

de Ia  c lasse 24 ( t issus et  produi ts  text i les)  e t  ceuK

complémentaires .

Le Tribunal a évoqué 1'objet social contenu dans les

statuts de la Sociét,é I,IARCHE SAINT-PIERRE.

"Toutes opêrations notamment d'achat et de vente de tous

produits et objets ayant trait â Ia toiTette de 7a femme

dans son sens 7e plus Targe et 7e plus êtendu, t issus,

vêtements, fourrures, accessoires de toiTette en tous

genres, produits de beautê et plus gênétalement toutes

opérations conmerciales, industrieJ.Les'mobiTiètes t

innobiTières, financières ou auttes pouvant se rattacher

directement ou indirect,ement aux objets ci-dessus

spéci f iés" .
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L'objet social a été comparé avec l 'activité

de la Société SOILAINE relative à I 'e:çloitat ion des t issus.

La demande reconventionnelle en déchéance

était irrecevable pour les produits et services autres que ceux se

rapportant aux t issus.

Nous ferons égalernent référence à I'arrêt de Ia Cour

d 'Appel  de PARIS du 27 janv ier  L994 (761.

Monsieur LOUFRANI titulaire d'une marque figurative

dite SMILE a assigné en contrefaçon la Société

SERIGRÀPHIE KIM qui a apposé le dessin protégé par la

marque sur des jeans fabriqués par la Société STAVROS.

La société SERIGRÀPHIE KrM a demandé à titre

reconventionnel Ia déchéance de la marque SMILE

Contrairement a ce qui avait, été soutenu par LOIIFRÀIII,

la Cour a considéré que I ' intérêt à agir "rêsulte

suffisamment de la demande reconventionneTTe en

déchéance par Taquelle 7a Société SER-IGRAPHIE KIM tente

de faire échec â 7'action ptincipa.le en contrefaçon ou

imi tat ion iT l ie i te ,  mais  n 'ex is te r  ê t  égard â cet te

action que pour les produits relevant des cJ,asses 24 et

25 (t issus et vêtements visés au dêpÔt)".
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Section 2 - tes caractères de I'intérêt pour agir en

déchéance :

Au jour de I ' introduction de I ' instance en

déchéance, Ie demandeur doit avoir un intérêt né et actuel, à

obteni r  la  déchéance d 'une marque (Sf1.

Cet intérêt doit également être personnel et

d i - r ec t  ( 521 .

La demande ne peut êt,re examinée Par les

juridict ions que si cet intérêt est exempt de fraude (SS1.

S L - I-'INTERET DOIT ETRE ltE ET ACTT'EL :

Le droi t  à agir  en just ice n 'existe que si  Ie

demandeur fait valoir un intérêt né et actueL.

Le rôIe du juge est, de trancher des litiges

déjà nés. Un int,érêt simplernent éventuel n'est pas suffisant

A titre d'exemple, une action en contrefaçon

de marque ne peut être intentée que si elle se fonde sur le dépÔt

d'une marque.

En matière de déchéance pour défaut sérieux,

I'intérêt ne peut être né que si le déIai quinquennal

d,inexploitation est, susceptibte d'être entièrement écoulé.

Une act,ion en déchéance intentée dans les cinq

ans du dépôt d,une marque n'e6t pas recevable (Tribunal de Grande
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fnstance de GRASSE 9 mars L973 , MEILAND ./.  Société ANTIPOLIA

PRINTANIA et  aut res (77 ' ) ' )  .

Le demandeur n'a pas un intérêt né.

Cette position est mise en lumière par un jugement, du

Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 novembre L992

(78 )  ) .

Le 2 juin 1980 un sieur ROSENTHAL avait déposé une

marque GOLCONDA pour des produits des classes 3,5 et

L4 , régtrl ièrement renouvelée Ie 31 mai 1990.

UNE SOCiété MY OIIIN GARDEN dONT ROSENTHÀL éIAiT IC

gérant avait quant à el le déposé Le 26 mars 1990 Ia

même dénomination pour les produits des classes 3 et L4.

Ils ont assigné en conÈrefaçon une Société NOIIVELLE

CHÀIIMET titulaj-re d'une marçlue GOLCONDE pour des bijoux

(classe L4). Cette dernière a reconventionnellement

demandé Ia déchéance de la marque déposée par MY OWN

GARDEN.

Or Ie Tribunal a jugé que Ie dépôt, du 26 mars L990,

indépendant de celui de ROSENTIIAL, était nouveau au

sens du Code de la Propriété Intel lectuelle.

Qu'ainsi, la Société NOII\TELLE CÏIAITMET n'ét,ait pas

recevable à solliciter la déchéance de la Société MY

OwN GARDEN sur la marque déposée Ie 26 mars 199Ot

"Ia condit,ion du dêIai de cinq ans de non-expToitation

n 'éXant  pas acquise" .

L' intérêt n'était en effet pas encore né.

La même juridiction par jugement du 21 juin L996 (79,
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a adopté une solution ident,ique sur une demande des

Soci-étés LANCASTER en déchéance des droits de la Société

LANCOME titulaire d'une marque LES SCULPTTTFES déposée le

29 avriL 1993 pour désigner notamment des parfums.

Le Tribunal a jugé cette demande irrecevable au motif

que la marque ayant été déposée Ia première fois en

1993, Ie déIai de cinq ans de non-e:çloit,at ion, n'avait

pas  pu  s 'écou le r .

En outrer uD intérêt passé ne permet plus

d 'ag i r  en déchéance.

Nous évoquerons successivement, le défaut

d'intérêt né et actuel lorsque le défendeur a cédé sa març[uer a

renoncé à ses droitsr ên cas d'annulation de sa març[ue ou lorsque

le demandeur a renoncé à ses propres droits.

A) r-A CESSToN DE LA HARqUE DU DEFEIIDEUR Eil DECHEA}ICE :

Une fois Ia marque du défendeur en déchéance

cédée, Ie demandeur ne peut plus avoir d'intérêt, à agir.

Les ETABLISSEMENTS GAITNAZ avaient cédé une marque

dénominative MONTAÀIA è la Société I4AÀTIIFACTIIRERA MONTAIiIA

pour  les c lasses 24 eE 25.

Une Société EUROPE STYLE avait été assignée par le

cessionnaire en contrefaçon de la marque MONTAIIA par Ia

par la marque MONTAIiIA MEXICO BOOTS. EIle avait
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reconventionnellement demandé ta déchéance des droit,s

des ETABLISSEMENTS GANNAZ sur la marque MONTANA pour ces

mêmes c lasses.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, Ie

2 mai  1990 (80) ,  que Ia  Société EI IROPE STYLE n 'avai t

pas d' intérêt à agir contre GANNAZ dans les classes

24 et 25 car cett,e dernière n'était,  plus t i tulaire de

la marque pour ces claeses l'ayant précédemment cédée

à MÀNUFACTURERA MONTANA.

La Cour de PARIS a confirmé le jugement, par arrêt du

3 ju in  L993 (81) .Et Ie  ret ient  que 1 'ass ignat , ion avai t

été initiée à une date où les ETABLISSEIIENTS GANNAZ

n'avaient plus aucun droit sur la marque MONTANA pour

les  c lasses  24  e t  25 .

Cependant

subsis te lorsqu ' i l  ass igne en

cédée lorsque Ia cession de

Registre National des Marques.

I'intérêt du dernandeur pour agir

déchéance le tit,ulaire d'une marque

la marque n'a pas été publiée au

La Sociét,é ETABLISSEI'IENTS CHARTES DEMERY TiTUIAiTC

de Ia marque SOIILEIADO pour désigner des t'issus

imprimés a assigné en déchéance Ia Cave Coopérative

LES VIGNERONS DU CERESSOU qui avait déposé Ia marque

SOULEIADO lour des vins. La défenderesse a soulevé

I' irrecevabil ité de cette demande au motif qu'eIle

ne serait plus propriétaire de la marque Pour I'avoir

cédée avec l 'actif de I 'entreprise à deux autres

sociét,és
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Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a au contraire

jugé le 9 avri l  L991 (82) cette demande recevable.

En effet, si Ie Tribunal de MONTPELLIER a autorisé

Ia cession des actifs de Ia Cave Coopérat,ive en

déconfiture , la cession de la marque n'avait pas été

i nsc r i t e  au  R .N .M . .

Bien plus ' I ' intérêt subsist,e malgré

l- , inscr ipt ion au R.N.M. de la cession d 'une marque lorsque Ie

cédant, en demeure Ie propriétaire apparent

une Sociét,é I"IALRICE Bot ET avait déposé en 1978 une

marque VALMONT CAVES DE VIRÀZEL pour désigner tous

Ies produits lait iers ou fromagers.

ElIe cédait par contrat du 3 décenbre 1984 cet'te marque

à l-a Société SOFRALAIT. L' inscript, ion au R.N.M. de

la cess ion a été fa i te  le  20 octobre L987.

Une Société BONGRAIN a assigné en déchéance, Ie L2

novembre L987, la Société MAURICE BOUET

La défenderesse opposait f  irrecevabil i té de Ia

demande du fait de Ia cession de Ia marque.

Le Tribunal de Grande Instance de MfLLAU par jugement

du 22 févr ier  1990 (83)  a retenu que la  cess ion éta iÈ

opposable qu'à compter du 20 octobre L987, date de la

publ icat ion au R.N.M. .

Le Tribunal retient qu'avant Ia date de cet'te

publication, des propositions de transaction avaient été

faites par la Société BONGRAIN à la Société BOUET et

que celle-ci n'avait janais informé BONGRAIN de la
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cession de sa marque. Au contraire, selon le Tribunal,

BOUET avait conservé toutes les apparences du véritable

propriétaire ayant même renouvelé la marque Le 26

ju i l l e t  L988 .

Le Tribunal a également, relevé çtu'au fond la Société

BOUET pour s'opposer à la déchéance affirtnait, avoir

uti l isé Ia marque "sans discontinuité" durant Ie délai

quinquennal, ce qui était contradictoire aux arçJument,s

qu'el le développait pour s'opposer à la recevabil i té.

I1 a jugé que malgré Ia publication toute récent'e de

l-a cession (2O octobre L987), la Société BONGRÀIN était

en droit de croire Ia Société BoItET propriétaire de Ia

marquer âu jour de la demande en déchéance (12 novernbre

1987) .  La demande éta i t  donc recevable.

B) LA RE]tOilCIATrOlt DU DEFEI|DEUR Ell DECHEAIICE A SES DR0ITS :

La Société KINDY BLOQUERT a déposé une marque KINDY

pour désigner des art icles de bonneterie.

Postérieurement Madame SALLENAVE a elle-même déposé une

marque RTZZY.

La Société KINDY a sotl ici té Ie prononcé de Ia déchéance

des droits de Madame SALLENAVE

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (L2 février

1987 ( 84 ) ) a constat,é que Ia défenderesse avait, par

déclarat , ion à I ' I .N.P. I .  renoncé à ses dro i t ,s  sur  sa

marque. La demande n'ét,ait, dès lors pas recevable faute

d ' i n té rê t .
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c) L'ANilULATIOI| DE LA HARQUE DU DEFEI|DEUR Ell DEGHEAIICE :

Lorsqu'une marque a été annulée pour divers

produits ou services, Ie demandeur en déchéance n'a plus d'inLérêt

à agir  pour ces c lasses.

C'est la solution de Ia Cour de PARIS dans un arrêt

du  23  j u in  L992  (85 ) .  Une  soc ié té  I .C . r . t i t u la i re  des

droit,s sur les marques ASTERITE (pour Ia classe 1) a

assigné en contrefaçon ]es consorts GOSCINNY et les

EDITIONS ALBERT RENE titulaires de Ia marque ASTERIX

déposée dans les c lasses 1 à 42.

La marque ASTERIX a été annulée pour les produits de ces

c lasses  1  e t ,  L7 .

Dès lors, la Cour de PARIS a jugé irrecevable Ia demande

en déchéance de Ia  Société I .C. I .  contre Ia  marque

ASTERIX pour les produits des classes 1 et L7

D) LA REil0itCIATIoil DU DEI'|A]|DEUR Elt DECHEAITCE A SES
DROITS :

Le demandeur qui a renoncé à son signe

distinctif, ne peut, plus en prendre prétexte pour fonder son

action en déchéance.

une société LE BYBLOS a déposé la dénomination BYBLOS

conme marque, notamment pour les constructions

d 'éd i f i ces  (c lasse  371
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EIle a assigné en contrefaçon Ia Société Civi le

Irunobil ière LE BYBLOS devenue la S.C.I. LE MINERVE

La défenderesse a reconventionnellement demandé la

déchéance de Ia marque BYBLOS pour Ia classe 37.

La Cour d'AIX EN PROVENCE par arrêt du 27 octobre

1976  (86 )  a  cons idé ré  que  l a  S .C . I .  LE  MINERVE '

ayant renoncé à I 'ut i l isation du signe constituant

la marque BYBLOS, est désormais sans qualité Pour

poursuivre son action contre Ia Société LE BYBLOS.

Dans une autre affairerla Société JEAN PATOU avait

déposé une marque JOY enregistrée pour les produits

et  serv ices des c lasses L à 42.

Monsieur IMBROHORIS avait post,érieurement déposé une

marque JOY pour les services de la classe 41 et une

marque JOY LAUREY pour les produits et services des

c lasses  5  , 24 ,25  , 26  , 4L .

Assigné en contrefaçon par 1a Société JEÀN PATOU,

IMBROHORIS a reconventionnellement demandé Ia déchéance

des droits de JEÀN PATOU sur sa marque JOY pour les

c l asses  24 ,25  126  e t  41 .

En cours de procédure, le demandeur en déchéance a fait

procéder à la radiation de sa marque JOY déposée pour

la  seu le  c lasse  4L .

Le jugement, du Trj-bunal de Grande Instance de PARIS

(5 mai  1986 (87))  a  constat ,é  le  défaut  d ' in térêt

Iégitirne de son action en déchéance de la marque de JEAlit

PATOU dans la classe 41 pour les produits de laquelle

i l  avait renoncé à Ia sienne.
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En appel, Ia Cour de PÀRIS (3 novenbre L987 (88) ) a

considéré que II4BROHORIS, ayant renoncé à son droit

sur Ia marque JOY dans la classe 4Lr était sans quali té

pour poursuivre la déchéance de la marque JOY de JEAII

PATOU pour les produits de cette classe.

S 2 - L'INIERET DOII EIRE PBRSONIIEL Ef DIRECI :

Celui qui agit en justice doit justif ier d'un

intérêt personnel et direct. Pour les personnes physiques, morales

et les groupements de personnes gui agissent à t,itre personnel, la

qualité à agir est, absorbée par la notion d'int,érêt,.

A) L'il{TERET DTRECT ET pERSOltilEL DES PERSOllllES PHYSTQUES :

Une dame LAINE avait attrait le 4 janvier 1988 une

société LABoRÂTorRE I.,ACIIARTRE pour Ia voir dire et

juger déchue de ses droits sur Ia marque DERMADOUCE.

Le défendeur avait conclu à I'irrecevabilit,é de la

demande de Madame IÂINE faute d'intérêt à agir.

Le Tribunal de Grande Intance de PARIS dans un jugenent

du 1-6 février 1989 (89) a estimé que I' intérêt de

Madame LAINE avait été suffisanunent justifié par le

désir d'erqrloiter la marçlue.

La Société LABORATOIRE IJACEARTRE a interjeté appel

et, la Cour de PARIS par arrêt du LB septembre 1990



138

(90) a inf irmé Ia décision de première instance.

La Société LACHARTRE avait demandé à Ia Cour de

constater Ie défaut d'intérêt personnel de Madame LAINE

prétendant qu'elle aurait agi pour le compt,e de son

père, Miche1 RIVAL. L'appel-anÈe invoguaiL Ia règle

"nul  ne pTaide par  Procureur" .

La Cour a reconnu cett,e argumentation.Elle a

exp ressémen t  v i sé  l es  a r t i c l es  3013L  e t ,  32  du  N .C .P .C . .

Les actions en justice sont réservées sauf exception

Iéga1e aux personnes qui ont un intérêt légit'ime au

succès ou au rejet d'une prétent, ion.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre

une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon ces principes, la première condition

exigée est que I ' intérêt de Ia personne qui agit lui soit

personnel, Ia représentation n'étant admise que dans Ies cas

prévus par Ia lo i .

Après ce rappel des principes, la Cour a pris

en compte les circonstances propres à I 'espèce :

La déchéance de la marque DERI{ADOUCE une fois prononcée

par Ie Tribunal a en fait bénéficié au père de Madame

LAINE, Michel RML, gui a déposé Ia marque dans les

jours suivant Ie jugement Pour les articles des mêmes

c lasses .

La Cour s'est également référée à une lettre en date

du 20 avri l  1990 adressée par Madane LAINE à son père
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dans laquel le  e l1e "7 'autor jse"  à déposer  à son propre

nom la marque DERI,IADOUCE - ce gu'il avait déjà fait

plus tôt - et dans cette même lettre, elle lui a demandé

d'organiser le remboursement dee frais de justice

qu'eI1e a exposés pour obtenir la déchéance pour

laquelle el le avait son "approbation".

Madame LAINE a ajouté z "puisque je travaiTTe déjà au

sein de Ia socl-êté, et étant donné Ies J. iens famiTiaux

qui nous unissent, je trouve intêressant que 7a Sociêté

RJ .L IS  don t  t u  es  J .e  P .D .G.  pu i sse  récupêre r  ee t te

marque par mon et ton intermêdiaire".

La Cour a jugé que cette lettre avait été écrite

agi danspour masçluer que Madame LAINE n'avait pas

son intérêt personnelr cê qui avait déjà

par Ie dépôt de Ia marque DERTIADOUCE par

RIVAL.

été révélé

Monsieur

Véronique LAINE n'a donc pas agi dans son intérêt

personnel mais pour le compte d'un tiers.

El le a été "L ' intermédiaire en just ice d 'un t iers dont

elTe ne semble pas avoir clairement perçu si c'était son

père ou 7a sociêté qu'i l  représente en sa qualitê de

Président Directeur Génêra7" .

Les liens familiaux visés dans la leÈtre ne pourraient

pas être invoqués pour justif ier d'un intérêt personnel

et direct. La fin de non-recevoir tirée du défaut

d'int,érêt à agir opposée par la Société LABORATOIRE

LACHARTRE ne pouvait ainsi qu'être accueillie.
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L'exigence d'un intérêt personnel à agir en

justice impose au demandeur d'établir que I 'action lui profitera

personnellement en cas de succès. 11 faut que Eies intérêts ProPres

soient en jeu.

observons pour mémoire que Ia règle selon

Iaquelle "nul ne plaide par Procuteur" ne peut être éludée par

référence au contrat de mandat.

Selon I 'art, icle L984 du Code Civi l  :

"Le mandat ou procuration est un acte par Tequel
"t)ne personne donne â une autte 7e pouvoir de faire
"quelque chose pour 7e mandant et en son nom.
"Le cantrat ne se forme que par 7'acceptation du
"mandata i re" .

N'aurait-on pas pu considérer que Madame LAINE

aurait été mandataire de son père ou de la société dont il est le

P.D.G.  et  dans laquel le  e l le  t ravai l le .  La réponse ne peut  qu 'êt re

négat ive.

Le mandataire agit, au nom et pour Ie compte du

mandant .  S ' i t  ag i t  en just ice i l  do i t  just i f ier  d 'un pouvoi r

spécia1

Le mandataire doit,  donc justi f ier d'un pouvoir

d'agir en just, ice car "7a présence d'un reprêsentant, habiTitê â

exercer 7'action d'autrui ne doit pas avoir pour conséquence de

masquer 7a personnalitê du véritabTe maltre du Tit ige dans 7a

personne duquel sont apprêciées J,es conditions d'existence de

I 'act ion :  L ' in t ,êrêt  e t  ,  7e cas êchêant ,  Ia  qual i tê  pour  agi r "

( Lo i c  CADIET  (91 ) ) .

si tout,e personne peut en principe être

mandataire à une action en just,ice devanÈ les tribunaux de
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commerce, c'est à Ia condit ion de justi f ier d'une procuration

éc r i t e  e t  spéc ia Ie  (92 ) .

Ainsi, t,ous les actes de procédure doivent

indiquer les noms du mandataire et du mandant.

Rappelons également que les contrat,s de

commission et de prête-nom par lesquels Ie mandataire n'est pas

obligé d'agir ouvertement pour le compt,e d'aut,rui ne sont pas

permis en mat ière jud ic ia i re  (93) .

Précisons qu'en ce gui concerne I 'action en

déchéance inÈentée par une société, el le se fait par

f intermédiaire du représentant social.

La personne morale ne peut exprimer une

volonté que par la voie des personnes physiques chargées de gérer

ses  b i ens  (94 ) .

Même si ces personnes ne sont pas les

mandataires des associés, i ls exercent une représent,at, ion

originale de Ia personne morale par les organes que la loi a

ins t i t ués .

C'est donc au regard de la société que

s 'app réc ie  I ' i n té rê t  à  ag i r .
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B) L'rltTERET PoUR AGrR DESGROUPEËEIITS DE PERSO}INES :

Nous distinguerons entre les syndicats et les

associat i -ons.

1) Les syndicats:

I ' a r t i c l e  L  7L2  13  du  C .P . I .  d i sPose  :

"7es syndicats peuvent dêposer -Zeurs marques et Tabels
"dans les condit ions prêvues aux art icJ,es L 4l-3-L
, , e tL41 .3 -2ducodedu t rava i7c i - ap rès rep rodu i t s

"art icle L 473-7 - -Les syndieats peuvent dêposer,
"en rempTissant Les formal-itês prêvues par 7e
"chapitre II du livre VII du code de 7a propriêt,é
" in teTlectuel le  J .eurs marques ou Tabels .  I7s
"peuvent, dès lors, en revendiquer 7a propriêtê
"exclusive dans Les conditions prêvues par 7edit,
"codet ' .

Ainsi, si les syndicats bénéficient de la

possibil i té de déposer des marques et d'en revendiquer la

propriété exclusive, i ls peuvent lorsqu'une marque concurrente est

inexploitée en demander Ia déchéance dans les conditions prévues

par le C.P.I .  .  I ls  peuvent donc bénéf ic ier  d 'un intérêt ,  pour agir

en déchéance notamrnent dans 1'optique de défendre leur marque

déposée et' de toute façon s'iIs onL un intérêt propre au succès de

leur act ion.

II nous paraÎt cependant évident qu'un

syndicat ne pourrait pas agir en déchéance pour défaut

d'exploit,ation dans f intérêt, d'un salarié . II n'en aurait pas

qua l i té .
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2) Les assoc ia t ions :

El les peuvent, évidemmenÈ agir dans leur

in térêt  propre.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

3 décembre 1981 (95) a reconnu f intérêt pour agir

de (1'Association Française de Normalisation) I 'AFNOR

en déchéance des droit,s de Ia Société SATE - APPLIMO

sur Ia marque SALAIIIANDRE déposée pour désigner des

appareils électr iques ,des instal lat ions d'éclairage et

de  cu i sson  ( c l asse  9  e t  11 ) .

Selon Ie Tribunal, I 'ÀFNOR est une association régie

par Ia loi de 190L et est chargée par les pouvoirs

publ ics d 'é laborer  des normes.

EIIe a préparé un projet de norme concernant des

appareils de grande cuisine dans leque1 est notamment

utiLisée Ia dénomination SÀLÀI4,AIIDRE pour définir un

type d'appareil de cuisson. Ce terme ét,ait employé

dans 1a profession depuis des décennies et était devenu

générique.

Ainsi, pour les besoins de sa mission, I 'AFNOR

était en droit, de s'assurer que la dénomination SALAI{AI{DRE était,

l i b re .
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Ot,  Ie  décret  no 84 74 du 26 janv ier  1984

(96) f ixant le stat 'ut de Ia normalisat, ion a prévu en son art icle

1_6 :

"les marques nationales de normalisation sont déposées
"par J. 'assocjation trançaise de norntal isation, dans les
"condit ions déterminées par 7a 7oi du 3L décembre 7964
"sur Les marques de fabrique, de conmerce ou de service
"et  par  7a Loi  du 70 janv ier  7978 sur  7a protect ion
"et 7'information des consomnateurs de produits et, de
" servicestt .

De manière générale, une association ne peut

avoir la capacité juridique que si el le a été déclarée à la

Préfecture et qu'e1le y a déposé ses st,atuts (art icle 5 de la loi

de  1901 )  .

L' intérêt à agir en déchéance d'une marque

sera apprécié à I 'examen des statuts et notannent de I 'objet de

I 'association. L'action doit cependant pouvoir se rattacher

d i rectement  à 1 'ob jet  de 1 'associat ion.

Ainsi une association de défense des

consonrmaLeurs pourrait-eIle se voir reconnalt,re un intérêt à agir

en déchéance d'une marque pour défaut d'e:çloitat, ion ?

La réponse semble devoir être négat,ive.

La marçlue a pour fonction de distinguer les

produi ts  et  les serv ices d 'une personne ou d 'une entrepr ise.El le

faci l i te aussi le choix du consommateur.

Mais la marçlue ne garantit qu'une origine et

non la  qual iÈé d 'un produi t  ou d 'un serv ice.

Par conséquent le droit de la consonnation ne

concerne pas le droit des marques.
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Les associations de consommateurs ne peuvent

donc pas se prévaloir d'un int,érêt direct à demander la déchéance

pour défaut d 'exploi tat ion.

S 3 - L'IN:TERET DOIT ETRE EXTUPT DE FRAUDE :

La déchéance d'une marque ne peut pas être

demandée par Ie t i tulaire d'une marque identique ou voisine

lorsque le dépôt de cet,te dernière est, frauduleux. Le demandeur ne

rapporte pasr dans ce cas, la preuve de son intérêt légit ine à

ag i r .

Le 29 janvier 1974, Monsieur ROBERT ARIES avait assigné

Ia société I4ARKS & SPENCER en déchéance de deux marques

dénominatives SAINT- MICHAEL déposées Le 2 avril L967 et

Ie 22 jui l let L968 avec revendication d'usagie remontant

au Ler janvier L952 pour les texti les chaussures,

vêtementsral imentation et art icles de voyage.

ARIES avait lui-même déposé une marque SAINT-MICIIAEL

le 20 décembre 1972 pour distinguer les produits des

c lasses  L6 ,  24  eE  25 .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement,

du 1.5 mars L976 (97) a constaté qu' i I  ressortait des

pièces versées aux débats que Ia Société MARKS & SPENCER

est une importante chaÎne de grands magasins qui vend

des art,icles divers sous une marque unique, Ia
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dénomination SAINT-MICIIAEL.

Si  cet te  soc iété n 'a  insta l lé  un magasin à PARIS qu 'en

février L975, la presse nationale et régionale annonçait

sa prochaine implantation en France, dès nai L973.

Se référant à divers art icles et à l 'att i tude de 1a

société britanniguê, Ie Tribunal a relevé que le

projet d' instal lat ion en France a commencé à être

connu  dès  L972 .

Le Tribunal- a examiné si Ie dépôt effectué Ie 20

décembre L972 par  ARIES,  dans les c lasses 24 eE 25,

idenLique à ceux de I{ARKS & SPENCER et dans la

classe L6 non déposée par el le, pouvaiÈ Iégit imement

être invoqué conme fondement de son intérêt à agir.

Le jugement a rappelé gue le dépôt d'une marque est

const, i t ,ut i f  de droits. La marque, signe dist incti f  ,

remplit  un double rôIe :

- D'une part, el le constit ,ue le signe de ral l iement

de Ia cl ientèIe en dist inguant Ies produits et

services de ceux des concurrents.

- D'autre part, le t, i tulaire de la marque est

protégé contre les usurpations possibles.

Le Tribunal a jugé que ARIES qui se prétendait

actionnaire de la Société MARKS & SPENCER s'est

empressé dès qu' i l  a été sérieusement question, f in

L972, d' une implantat, ion en France de cette sociét,é,

de déposer la marque unique de celle-ci.

Il avait pu croire çlue cette marque n'était, pas

exploit,ée en France pour cerÈains produit,s mais il

était,  évident qu'el le al lait  nécessairement être
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uti l isée pour 1'expansion de l 'ensenble des produit,s

vendus par Ia société britannique

L' in tent ion d 'ARIES n 'éta i t  donc pas d 'explo i ter  la

marque mais de Ia bloquer et de spéculer par ce moyen

(le Tribunal a fait référence à des correspondances

adressées par lui à des responsables de I'IARKS &

SPENCER) .

ARIES se proposait en outre de "manager"I 'affaire pour

ne pas perdre leur marque.

Ce comport,ement a été jugé frauduleux car il visait,

à retourner les dispositj-ons de Ia loi contre ceux

qu'e l Ie  entend protéger .

ARIES n'avait donc pas d' intérêt légit ine à agir en

déchéance en raison de l 'adage "Fraus omnia corrumpit".

Cette décision confirme que Ie dépôt

frauduleux et déIibéré d'une marque ne peut pas produire d'effeÈs.

Mais iI ne suffit pas que des dépôts

identiques ou voisins de ceux des défendeurs à I 'action soient

effect,ués par le demandeur en déchéance pour être considérés conme

frauduleux et cela qu'i ls aient été déposés antérieurement, ou

postérieurement à la date de la demande.

La société FRolfAcERIEs BEL est propriétaire d'une

marque APERI (déposée Ie 24 janvier L973) et de

cinq marques gui utilisent, le radical APERI, pour

désigner des biscuits salés accompagnant I'apérit,if .

Une Société FLODOR a déposé postérieurement deux marques

APERICHIPS et une marque APERI.
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Le 3l- jui l let L980 , la société FLoDoR assigna Ia

société FROII,AGERIES BEL pour voir prononcer la déchéance

des droits att,achés à Ia marque APERI déposée en

L973 .

La Société BEL répliquait que FLODOR était sans intérêt

Iégit,ine à agir, cette act,ion en déchéance servant à

couvrir ses propres fraudes qui devaient, être

sanct ionnées.

Or 1e Tribunal de Grande Instance de PARIS , Le 7

janv ier  1-983 (98) ,  a  reconnu la  gual i t ,é  d ' in téressée

à la Société FLODOR, se référant, à son objet social

(notamment, la fabrication et Ia mise en vente

de produit,s dest, inés à être servis avec I 'apérit , i f  )

et au dépôt de La dénomination APERI nettement

postérieur à la demande en déchéance ce qui excluait

toute idée de fraude.

La Cour de PARfS par arrêt, du 6 mars 1986 (99)a confirmé

le jugement en ce que sur I ' intérêt Iégit ime la Société

FLODOR n'a proposé "ancune crit ique pert inente des

judicieux motifs ayant conduit Ie Tribunal â reconnaltre

cet intérêt. "

Dans une autre espèce, la Société Y\IES SAINT-LAIIRENT

PARFUMS qui commercialise un parfum sous Ia dénomination

JAZZ a altraiL la SociéTé COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE

pour obtenir la déchéance de ses droits sur Ia marque

JAZ dans la  c lasse 3.

La société défenderesse a notamment conclu à
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I ' i rrecevabil i té de Ia demande au regard de 1'art icle 31

du N.C.P.C. ,  ex igeant  du demandeur  un in térêt  à  agi r .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par un jugement

du L4 décembre 1,988 (100) ,  a  recherché s i  I ' in térêt  de

la société nrEs SAINT-LAI'RENT pARFt MS ne révélait pas un

abus de droit ou une fraude aux droits de la

défenderesse.

Pour Ia COMPAGNIE GENERÀLE HORLOGEFA, la Société

YVES SAINT-LÀIIRENT avait commis un abus de droit

en effect,uant avec une exceptionnelle et irréversible

ampleur Ie lancement du produit sous la marque JAZZ

qu'e l Ie  savai t  ind isponib le.

Mais Ie Tribunal a relevé que le dépôt d,une marque

ou 1 'exploitat,ion de produits sous une marçlue ne

constituaient pas en soi un abus de droit.

" Ie demandeu r en déchéance se doit de dêmontrer que 7e

signe qu '  i7  env isage d 'u t iT iser  ou qu '  i7  ut iJ , ise est  or l

sera en concurrence avec 7e signe indisponible mais non

expToitê, dans J,a c-l,asse de produits qu' il commercial,-i.se

ou qu' i7 envisage de comrnercial iser".

L'acte de lancement d'un produit sous une marque

indisponible n'est pas un cornportement fautif .

En appel, Ia COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE a repris son

argument,ation développée en première instance et a

reproché au demandeur de ne pas avoir attendu la

décision de just,ice avant de lancer son produit,.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 6 décenbre 1990

(101) a confirmé le jugement. La denande en déchéance

n'avait pas pour objet, d'obtenir du t, i tulaire de la
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marque inexploitée des avantages illégitimes mais

d'exercer pleinement la libert,é du commerce car en

cas d'échec de I'act,ion, YVES SAINT-LAIIRENT pouvait

encourir la sanction de la cont,refaçon. En outre,

Ie lancement de la marque eÈ l'action en déchéance

avaient été pratiquement concomitants.

La Cour a, pour fonder sa décisionrrappelé Ia fonction

de Ia marque, qui ne s'accomplit  que par l 'usage :

1a désignation des produits et services d'une

entrepr ise.

Le droit exclusif conféré par Ie dépôt est

contrebalancé par la nécessité de l 'exploitat ion.

YVES SAINT-LAURENT qui avait I'int,ention d'e:çloiter

effectivement la marque avait acquis une marque JAZZ

auprès d'une Société LEVER et avait intérêt légitime

à demander la déchéance partielle dès lors que

I'exploitat ion de cette marque était rendue i l l ici te par

Ie dépôt antérieur de Ia marque de la COMPAGNIE GENERALE

HORLOGERE déposée notamment pour distinguer des parfums.

La Cour a souligné qu' i l  n'y avait oaucur?e discordance

sur ce point entre 7e Droit et Ia R{orale".

Le dépôt d'une marçlue identique ou voisine à

celle objet de Ia demande en déchéance, le lancement d'un produit,

sous une telle dénomination r nê procurent pas de fait un avantage

il légitime au demandeur.

L'intérêt Iégitime à agir doit être retenu dès

lors que Ie droit, des marques n'a pas été détourné de sa fonction
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et que f intent, ion du demandeur n'est pas de spéculer sur une

éventuel le  déchéance.

Ces décisions se fondent, sur I 'absence de

fraude prouvée au terme d'une analyse précise des faits.

Il faut cependant rappeler ici le jugement du

26 novembre L982 du Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS (102).

Le dépôt d'une marque identique à cel le objet

de Ia demande en déchéance peut êt,re un élément qui rapporte la

preuve de f intention du demandeur d'exploiter la marque.

Le Tribunal a également fait référence à

l - ' ident i té  d 'act iv i té  des deux soc iétés.

La société PHILIP MORRIS avait assigné en déchéance

d'une marque CAI{BRIDGE , Ia société ROTH}IA}IS r

titulaire de plusieurs marques complexes CAMBRIDGE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté Ia fin

de non-recevoir tirée du prétendu caractère frauduleux

du dépôt, pêr le demandeur, de la marque CAI'IBRIDGE

préalablement à 1'assignation en déchéance.

Le Tr ibunal  a  préc isé.  "gt ) 'on ne saura i t  a jouter  au

texte de 7a Loi ,  que 7 'ar t ic le  LL n 'ex ige nuTTement

que Ie demandeur à L'action en dêchéance ait un

intêrêt Légit, ine à agir".
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TITRE II

L'EXERCICE DE L'INSTANCE :

Les condit ions d'ouverture de I ' instance en

déchéance examinéesri l  convient d'évoquer deux périodes de

I , instance :  ce l le  de la  déc is ion jur id ic t ionnel le  et  ce l le  qu i  Ia

précède depuis 1a saisine de la juridict ion compétente.

Nous distinguerons donc d'une Part' Ie

déroulement de I ' instance (chapi t re l - )  et  d 'autre part ,  Ie

dénouement de l ' instance (chapi t re 2r.
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Pour gu'une juridiction se prononce sur la

déchéance d'une marçlue, une dernande doit, être introduite en ce

sens (section 1) devant Ia juridiction compétente

si la demande est, jugée recevable le cours de

f instance ( sect, ion 2 ) se poursuit

Section 1 - L'introduction de l'instance :

Prononcée par décision judiciaire, Ia

déchéance doi t  fa i re l 'objet  d 'une demande (S 1).

L'assignation et f intervention en constituent

les deux modes de présentat ion (S 2\ .
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S1- I ,A DEMAITDE EN DECHE.AIICE 3

La demande doit remplir des condit'ions de fond

pour être recevable.

Si Ie plus souvent el le est présentée

première instance, la quest,ion de la recevabilité d'une dernande

déchéance présentée Ia première fois en appel est discutée.

A) LES C0r{Drrr0lrs DE FOilD DE LA DEllAllDE Ell DECHEAIICE :

La déchéance doit êt,re demandée Pour les

produits et services visés au dépôt de Ia marque. EIIe peut être

considérée cotnme abusive ou irrecevable faute d'objet' . La

question de Ia daLe de la demande en déchéance doit également êt,re

évoquée.

1) La déchéance doit être demandée :

La déchéance doit,  faire I 'objet d'une demande

expresse par une personne qui a la capacité d'ester en justice.I l

inporte également de connaLtre les défendeurs à l'instance.

en

en
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a) La déchéance pour défaut d'usage sérieux doit
expressément être demandée :

La déchéance ne peut être prononcée d'off ice.

Ainsi Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé

le 25 ju in  L973 ( f - )  ç Iue l 'act ion en contrefaçon d 'une

marque ARBELLE CREATIONS par une marçtrue ARÀBELLE était

recevable bien que la Société ttNroN DEs CHAUSSEURS

FRÂNCAfS qui en esÈ titulaire n'e:q>loite pas sa marçlue

pour les produits visés au dépôt.

La même juridiction, par jugement, du 15 mars L979

(2) a constaté qu'aucune demande en déchéance n'a été

introduite contre la marque ASPRO déposée par Ia

société ASPRO NIcoLAs. Cette marque peut, donc êt.re

Ie support d'une action en cont,refaçon à I 'encontre de

Monsieur ARIES qui a déposé une marque APRO.

Dans une autre affaire, Monsieur SIGNOLES titulaire

de marques CHIPIE, a assigné en contrefaçon une

société AVE l{ELRosE. Devant le Tribunal de Grande

INSTaNCe d,HAZEBROUCK TA SOCiété AVE MELROSE A éTé

condamnée . Elle a relevé appel et, a fait, valoir que

SIGNOLES ne rapportait pas la preuve qu'il exploitait

bien la marque dont, il est propriétaire.

Mais Ia Cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 9 septembre

1991 (3) a constaÈé d'une part que Ia Société AVE

MELROSE n'avait pas "solTicitê" cette déchéance et

d'autre part, que Ia marque avait été exploitée.
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La seule référence au défaut d'exploitat,ion ne

pouvait permettre au juge d'en t,irer éventuellement 1es

conséquences en prononçant la déchéance.En effet' au:K termes de

1 'a r t i c le  5  du  N.C.P .C.  :

"Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et,
"seuJenent sur ce qui est demandé".

Si le juge a le pouvoir d'e:çliciter des

prétentions implicites (4), iI ne peut pour autant statuer au-delà

des conclusions des parties qui f ixent 1'étendue du l it ige.

Par arrêt du 28 septembre L992 (5), Ia Cour d'Appel de

PARIS a jugé que le titulaire d'une marque régu1ièrement

déposée est fondé à I 'opposer à tous ceux qui

1'ut i l isent sans son accord pour désigner des objets

visés au dépôt, êt ce indépendamment de toute

exploitat ion, dès lors qu'aucune déchéance n'a été

prononcée ou introduite à son encontre.

b) Le demandeur doit avoir la capacité d'ester en
just ice :

La déchéance doit être demandée par une

personne qui  a Ia capaci té d 'ester en just ice.  I1 s 'agi t  de Ia

capacit,é dite d'exercice qui est l 'aptitude d'une Peraonne à faire

valoir les droiÈs dont elle se prétend titulaire

Sont dépourvue de cette capacité, les mineurs

non émancipés et certains incapables rnajeurs.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS a ét'é amené
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par jugement du 14 novembre L985 (6) à se prononcer sur

Ia capacité à agir d'une société.

La  Soc ié té  S .C .R .E .T .  a  ass igné  l e  L7  fév r i e r  L984

la Société IMMUNO en déchéance des droits sur sa

marque IMMIJNO.

Celle-ci a répligué gue la demanderesse ét,ait

irrecevable à agir pour défaut de capacité d'ester en

jus t i ce .

El Ie  invoquai t  les d isposi t ions de 1 'ar t ic le  1842 du

Code Civi l  selon lesquelles les sociétés autres que les

sociétés en participation jouissent, de la personnalité

morale à compter de leur immatriculation. Ainsi Ie

défaut d'immatriculation entraine Ie défaut de capacité

pour  ag i r  en  j us t i ce .Or  l a  S .C .R .E .T .  n 'é ta iÈ  pas

imrnatriculée.

Le Tribunal a fait référence au:K dispositions

transitoires édictées par 1'art icle 4 al inéa 4 de

Ia lo i  78 9 du 4 janv ier  L978 :

"Par  dêrogat ion â L 'ar t ic le  7842 du Code Civ i l  - les
"sociétês non immatricuTêes â J,a date prêvue
"consetveront leur personnalitê morale" .

Les s tatuts  de Ia  S.C.R.E.T.  ayant '  é té enregiet rés Ie

L4 décernbre L970, cette société jouissait de ce fait

de ta pteine capacité pour agir en justice. EIle avait

conservé cette capacité par l 'effet des disposit ions

transitoires précitées.
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c) Les défendeurs en déchéance :

contre Ie t ' i tulaire

demande en déchéance doit être engagée

Ia marque

L'action en déchéance de marque ne peut viser que les

droits possédés sur 1a marque par le titulaire et celui-

ci doit être mis en cause pour juetif ier Ie cas échéant

de 1'exploitation de sa marçlue (Tribunal de Grande

Ins tance de  PARIS 1er  mars  L978 (7 ) ) .

Dans une autre affaire, la Société sAllsoNITE a assigné

1A SOCiéIé CARBONE INTERNATIONAL ET IA SOCiété SEUDITEX

en déchéance de leurs droits sur trois marçlues CARBONE

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 février

1995 (8)) a jugé que cette demande ét,ait,  irrecevable

contre Ia Société SEUDITEX

En effet, SEUDITEX n'a pas détrtosé une des marçlues en son

nom mais au nom d'une sociét,é en formation, Ia Société

EUROCO devenue CARBONE INTERNATIONÀL laquelle a

réguIièrement fait inscrire son changement de

dénomination sociale au Registre National des Marques.

Si I'action vise une marque déposée par une

société qui a depuis été absorbée, la procédure doit être engagée

contre la société absorbante.

La

de

Une Société s.A.C.E.R. a déposé une marque SORBITRINE
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et, a été absorbée par une Société SOGERÀS.

une Société ATLÀS CHEMTCAL qui a déposé une marçlue

SORBITRATE a été attraite en contrefaçon ou imitation

i l l ici te par Ia SOGERAS. La société défenderesse

a reconventionnellement demandé Ia déchéance de la

marque SORBITRfNE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARrS a jugé le

2 ju in  L97L (9)  que la  soc iété absorbante eet

1'ayant-cause universel de Ia société absorbée et

cont,inue la personne de celle-ci à la tête du même

pat,r imoine avec ses avantages et ses vices.

Ains i  1a SOGERÀS gui  a  absorbé Ia  S.A.C.E.R.  do i t  subi r

les conséquences du défaut d'e:q>loitat ion tanÈ par el le

que par son auteur.

L'argumentation de la SOGERAS tirée du fait que la

déchéance est une peine privée strictement personnelle

qui ne peut atteindre çfue Ie dernier Propriétaire non

usager durant 5 anci a éLé rejetée.

La déchéance est, en effet, une meaure de police

qui sanctionne I ' inexploitat ion en el le-même.

Lorsque la société défenderesae en déchéance

est en redressement ou en liquidation judiciaire, Ie rnandataire ou

le liquidateur doivent être attraits.

une société PRoNovrAs SAINT-PATRTCK a assigné la

Société PRONITPTIA et Maltre GOITRDAIN , Slmdic au
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règlement judiciaire de cette sociétér €D déchéance de

1a marque PRONOVIAS.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS par jugement du

20 décembre 1989 (10) a fait droit aux conclusions de

Mal-tre GOIIRDAIN qui dernandait sa mise hors de cause, Ia

Société PRONUPTIA ét,ant redevenue in bonis.

La société assignée en déchéance est,

représent,ée par son liquidateur gui doit présenter la défense au

nom de Ia société en l iquidation.

Monsieur CI{ARLES DEMERY a assigné Maitre }[ARION, en

qualité de l iquidateur de I 'Union des Coopératives

LES VIGNERONS DU CERESSOU mise en redressement

judiciaire, en déchéance des droits sur une marque

SOULEIADO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé 1e 9

avri l  L99L (11) que "Me MARION, es-quali té r rrê rapporte

pas " la preuve de I 'e:çloitat ion de la marque et

qu'ainsi Ia demande est bien fondée.

d) La date de Ia demande en déchéance :

Une Société SODIMA est titulaire d'une marque FRUITO

déposée en renouvellement le 31 janvier 1978.

Le I aott 1988 , une Société SITDMILCH FRÀNCE a assigné

SODIMA en déchéance de see droits sur sa marque.
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curieusement soDII4A a conclu à l , irrecevabil i té de Ia

demande, soutenant gue les effets du dépôt de sa marque

étaient venus à expiration Ie 31 janvier 1988.

Le I décembre 1983, SUDMILCH a erçosé que le dépôt

de la marque FRUITO avait été renouvelé Le 27 octobre

LggT et que sa demande en déchéance avait été formée à

1'encontre de la marque tel le qu'el le est en vigueur

par ce renouvellement.

SODIITIA a alors prétendu que la demande en déchéance

n'avait été valablement formulée que le 8 décembre

1988 et que celle du 8 aott 1988 était irrecevable faut,e

d'objet puisque relative à un dépôt de marque e:çiré au

jour de Ia demande.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 avri l  1989

(12) ) n'a pas fait droit à cette dernière argumentation.

I1 a relevé que Ie renouvellement d'une marque permet

au titulaire de conserver indéfiniment la propriété

de sa marque acquise par Ie premier dépôt.

Or, SODIMA a conservé Ia propriété de la marque FRUITO

en procédant, à son renouvellement anticipé Le 27 octobre

L987 .

La demande en déchéance n'ét'ait, donc pas sans objet' le

I  aot t  1988.

Dans une autre espèce, une

a déposé une marque RITZ .

LA SOCiéIé RITZ HOTEL LTD

Société SHEN en déchéance

La Société RITZ a soutenu

société SHEN MAt{ttFACTttRrNG Cy

a assigné le 2 aott 1989 la

des droits sur sa marque.

que t'assignation venait sur
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et aux f ins d'une précédente assignation du 21 avri l

L9A7 réitérée le 8 décembre 1987 et qu'en conséquencet

Ia date de Ia demande en déchéance devait être fixée

au 21 avri l  L987.

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PÀRIS par jugement' du

28 novembre 1990 (13)  n 'a  pas su iv i  la  Société RfTz.

I1 a constaté que l 'exploit introductif  d' instance du

2 aott 1989 ne s'est pas rêféré aux précédent,s e:çloit,s

invoqués et qu' i l  n'a pas rappelé les disposit ions de

I ' a r t i c l e  471  du  N .C .P .C .  qu i  donne  la  facu l té  aux

part ies ou au juge de faire réitérer par acte d'huis-

sierr uD acte qui n'a pu être déIivré à personne.

Pour le Tribunal, l 'acte du 2 aott, 1989 était un acte

distinct, indépendant des procédures antérieures et

qui ne se rattachait par aucun lien procédural à celles-

c i .

La dat,e de Ia demande en déchéance était donc Le 2 aott

1989 .

It faut rappeler que sous I 'empire de la loi

du 3L décembre L964 c,était par rapport à la date de la demande en

déchéance qu,était décompté à rebours Ie dé}ai quinquennal

d ' inexplo i ta t ion

Depuis les nouvelles disposit ions, le délai

quinquennal pris en compte n'est plus forcément, celui précédant la

date de la demande en déchéance mais iI se peut que le demandeur

vise expressément cette période.
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2) La demande en déchéance doit être relative aux
produits ou services visés au dépôt :

Une Société PERMA a déposé les marques TONAL et TONÀLEGE

pour désigner notarûlent des produit,s pour l'entretien et

Ie traitement des cheveu:r. Elle a assigné en contrefaçon

ou imitation illicit,e une Société TONAL qui exerce ses

activit,és dans le domaine des soins de Ia tête et' qui a

déposé Ia marque TONAL pour des rasoirs et blaireaux.

PERII{A a sout,enu gue cette marque a ét'é utilisée en

France par une Société FICHARD.

Les sociétés défenderesses ont reconventionnellement

demandé la déchéance des droits de PERMA pour les

rasoirs et les blaireauix.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugér Ie

B ju i l le t  1988 (L4) ,  que I 'act ion en déchéance n 'est

recevable que pour les produit,s visés par un dépôt.

Or Ia marque TONAL de PERMAT Dê visait pas les

blaireaux.

Le Tribunal a cependant, précisé que la demande était

recevable pour les rasoirs qui sont des appareils Pour

I'entretien des cheveux.

Par ai l leurs,  une Société Etabl issements V., f .F.7

titulaire d'une marçlue YOUGO Pour désigner des jus de

fruits et toutes boissotls Dotl alcoolisées a assigné en

cont,refaçon ou imitation illicite 1'ITNION TAITIERE

NORMAI{DE (U.L.N. ) gui a déposé des marques YOGHO et
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YAGGO . L'U.L.N. a demandé la déchéance de Ia marque

YOUGO pour Ies yaourts liquides.

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS (24 janvier

1990 (15)) a constaté que Ia marque YOUGO n'avait pas

été déposée pour des produits à base de lait et

qu'ainsi, i I  était sans intérêt d'examiner si la marque

était déchue pour des produits non désignés dans le

dépôt.

3) La demande en déchéance ne doit pas être abusive:

Le droit d'agir en déchéance ne doit pas faire

I,objet d,abus. A défaut, la demande sera sanctionnée conune tel le.

II n'y a pas abus si Ie demandeur a pu 6e

méprendre de bonne foi sur I 'étendue de ses droits.

une société FRiaNCEHUIL a demandé ta déchéance de la

marque FRANCEHUIL déposée par une Société DES HUILERIES

PRECY

La société défenderesse a demandé des dommages et

intérêts al léguant le caractère abusif de I 'action.

Celle-ci aurait été introduite dans I'intention de nuire

à un concurrent et de paralyser ou de retarder

I 'e:çloitat ion de sa margue.

La Cour d'Appel d'ORLEAIIS (1er octobre L974 (16))

confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance

de MONTARGTS du 18 janvier L973 a rejeté Ia demande en
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déchéance. Elte a cependant considéré que le demandeur

en déchéance avait pu se méprendre de bonne foi sur

l 'é tendue de ses dro i ts .

A l'appui de son argumentat,ion, la Société DES

HUILERIES PRECY avait invoqué Ia résistance opposée

par FRANCEHUIL devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE

à une action en contrefaçon qu'elle avait' engagée contre

e l l e .

La Cour d'ORLEAIIS a jugé qu'el le n'avait pas à apprécier

une procédure dont el le n'ét,ait  pas saisie.

Ainsi, la Cour a rejeté Ia prét,ention DES HUILERIES

PRECY qui n'a pas établi que FRÂNCEHUIL avait fait

dégénérer en abus son droit,  d'agir en justice et

d'exercer une voie de recours légal.

En sens inverse, le Tribunal de Grande Instance de

PARIS a jugé le  8 ju i l te t  L976 (17)  qu 'une demande en

déchéance d'une marque GULF, introduite par une

société EVADÀN à l 'encontre d'une Société GUIJF oIIJ

CORPORÀTION , avait été abusive.

Le Tribunal a rejeté la déchéance et a précisé gue Ie

fait que la toi fasse reposer la charge de Ia preuve de

I'exploitat ion sur Ie défendeur ne suff i t  pas à

démont,rer que le demandeur à I'action soit

nécessairement de bonne foi.

La Société GULF OIL CORPORÀTION a établi Ie caractère

abusif de cette procédure. En effet, selon Ie Tribunal,

Ia société dernanderegse connaissait avant I'instance en

déchéance, l'importance commerciale de son adversaire
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ainsi que I 'exisÈence de ses branches américaine et

belge qu'eIIe avait toutes les deux antérieurernent

assignées et par lesquelles la marque avait été

explo i tée.

Dans une autre affaire, 1a Société BIc avait assigné

devant Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS une

Société JAI{SEN en déchéance de ses droits sur sa marque

BIx . Déchue en première instance, Ia société JANSEN a

re levé appel .

La Cour d'Appel de PÀRIS' pâr arrêt du 13 janvier L977

(18) a jugé que Ia demande en déchéance était mal

fondée.

La société JANSEN avait reconventionnellement demandé

des dommages et intérêts "en rêparation du prêjudice

in j us t i f i é  causé  pa r  7a  p rocêdu re  . . . . . . . ' .

À I'appui de sa demande, la Société JANSEN a invoqué

une Lettre, antérieure à la date de la demande en

déchéance, par laquelle ses conseils auraient avert i

la société BrC de 1'exploitat ion régulière de Ia marque

BIX en FRÀNCE.

Mais la Cour s'est référée au contenu de cette let,tre:

" . . . . .nos c l ients  ont  une pr ior i té  de nombreuses années.

17s uti l isent Teur marque BIX sur une Targe êchelTe

en  p ra t i quemen t  t ous  l es  pays  de  I 'Eu rope  . . . . . .  " .

La Cour a ainsi jugé gue la Société BIC avait pu se mé-

prendre sur I 'ut i l i té de cette procédure çlue d'ai l leurs

Ia société JAIISEN n'a pas guali f ié d'abusive et dans

Iaquelle cette dernière n'avait produit en première



L7L

inst,ance qu'une part ie des pièces décisives relatives à

I 'exploitat ion de sa marque.

Une Société ERICO PRODUCTS avait demandé la déchéance

des droits d'une Société ATELIERS REITNIS POttR LA

FABRICATION D'ARTICLES METALLIQITES. Celle-ci était

titulaire des marques CADDIE et SttPER CADDIE pour

désigner divers produits.

Le Tribunal de Grande Instance de STRASBOT RG avait

prononcé la déchéance de ces marques Pour divers

produits mais I 'avait rejetée pour d'auLres et avait

condamné la société demanderesse à des dommages et

intérêts est,imant Ia procédure abusive.

En appeI, 1a Société ATELIERS REIINIS a conclu à Ia

confirmation du jugement sur ce point, la société ERrcO

"voulant profi ter de 7a malTicieuse interprétation de

textes pour s' introduire sut 7e matchê français, âu

dêtriment d' Ateliers Rêunis, en prof itant de J,a

notoriêtê de 7a marque ".

Par  ar rêt  du 7 févr ier  L978 (19) ,  la  Cour  d 'Àppe1 de

coLl4AR a réformé le jugement au notif  "qu' i7 n'esË pas

établi  que 7a demande (en déchéance) ait êté taite de

mauva ise  to i ,  eu 'e77e  a  d 'a i l l eu ts  abou t i  en  pa r t i ê . . . " .

Relevons qu'elle a confirmé le jugement, entrepris pour

Ie surp lus.

L'appréciat,ion du caractère abusif d'une

action en déchéance est, une quest,ion de fait.
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4) La demande
sans objet

en déchêancene doit pas être

Une demand.e en déchéance dépourvue d'objet est

jugée irrecevable.

Nous distinguerons deux hlpothèses :

l,annulation de Ia marque et le défaut de renouvellement de celle-

c i .

a) L'annulation de la marque :

La demande en déchéance devient sans objet

Iorsque la marque attaquée en déchéance est annulée.

Une Société JACQuES BOREL INTERNATIONAL est titulaire

d,une marque LE TICKET REPAS EIle a assigné une

société LE TICKET REPAS en contrefaçon de sa marque.

La sociét,é défenderesse a conclu à la nullit'é de Ia

marque et subsidiairernent, à sa déchéance'

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugér Ie

7 jui l let Lg78 (2O1, que la marque LE TICKET REPAS

avait, un caractère purement descriptif des produits

visés dans 1e dépôt,. La nutl i té ayant été accueil l ierle

Tribunal a retenu qu'il n'y avait, pas lieu de statuer

sur la demande en déchéance présentée à titre

subsidiaire.

Dans une autre espèce, une société CAPRO BRASIL a

déposé les marques BR;AZIL et BRASIIJ Pour désigner
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notanment du café. Une Société DoIIwE EGBERTS qui a

commercialisé du café €ious Ia dénomination BRAZIL a

été condamnée pour contrefaçon par un jugement du

Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 février 1988

(21 )  ) .

A haut,eur de Cour, DOITWE EGBERTS a conclu à la nullité

des marques de CAPRO BRÂSIL et à Ia déchéance de Ia

marque BRÀZfL.

La Cour  de PARIST pâr  ar rêt  du l -6  ju in  1988 (22,  '  a

prononcé Ia nullité des deux marques au motif que les

mots BRAZIL et BRASIL , même s' i ls sont de langue

étrangère sont ext,rêmement voisins du nom français

BRESIL et qu'à ce nom géographique s'attache une

certaine réputat, ion s'agissant du produit en cause.

Les deux marques sont donc nulles pour désigner

du  ca fé .

La Cour a jugé gue cette null i té rendait sans objet

la mesure de déchéance demandée par DOITWE EGBERTS.

La société PRoNUPTIA Èitulaire de marques PRoNUPTIA

avait assigné Ia Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK ,

propriétaire de Ia marque internationale PRONOVIAS'

successivement en déchéance de la partie française de

sa marque et plus tard en contrefaçon.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 octobre L988

(23) ) a tout d'abord constaté que la marque PRONOVIAS

const,ituait I'imitation illicite des marques PRONUPTIA

et a en conséquence annulé la partie françaiee de la

marque internationale PRONOVIAS
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11 a ensuite jugé que la demande

"dêsormais sans objet, Ia marque

annuTêe . . . .  " .

en déchéance était

PRONOVTAS êIaNt

b) Le défaut de renouvellement de la marçlue :

La demande en déchéance d'une marque est

également sans objet lorsque Ia marque n'a pas été renouvelée.

Cette solution a été adoptée par le Tribunal de Grande

rnstance de PARIS (26 avr i l  1990 (24) ,  dans un l i t ige

rel-ati f  à l-a déchéance d'une marque TOP MEDIA (déposée

par  une Société P.c .A.  )  so l l ic i t ,ée par  une Sociét ,é

MEDIATOP.

Dans une autre affaire, fa Cour d'Appe1 de PARIS

(16 janv ier  L995 (25))  a  jugé que Ia demande d 'une

Société LA COMPAGNIE DES BEBES , le 18 mars 1994ren

déchéance des droits d'une Société BABY COOL sur une

marque BÀBYCOOL, était "devenue sans objet dès lors

qu'à 7a date du 78 mars L994 cette marque était tonbêe

dans 7e domaine public n'ayant pas étê renouvelée" à la

date d'expiration de son dépôt,.

Les solutions ainsi retenues constatent en

fait gu'en I 'absence de marçlue valide, la demande en déchéance est

dépourvue d'intérêt,. S'applique alore I 'adage : "pas d'intêrêt,,

pas  d 'ac t ion" .
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B) LA DECHEAIICE DEHAIIDEE POUR LA PREIITERE F0rs Etl APPEL :

L'appel a un effet dévolutif, au:K termes de

1 'a r t i c l e  561 -  du  N .C .P .C .  :

"L'appel remet 7a chose
" t ion  d 'appe l  pour  qu ' i7
"d to i t " .

question devant 7a juridic-
nouveau statué en fait et en

La conséquence en est Ie principe de

I' interdict ion faite aux part ies, à peine d' irrecevabil i té, de

soumettre à la Cour des prét,entions nouvelles (article 564 du

N .C .P .C .  i n  l im ine ) .

L 'irrecevabilit,é d'une demande nouvelle ne

peut cependant être soulevée d'off ice car cette disposit ion n'est

pas considérée cornme d'ordre public (261

Ains i ,  6 i  les par t ies au procès sont  d 'accord,

el les peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions (271.

I1 arrive toutefois que Ia déchéance pour

défaut d'exploitation soit, demandée pour la première fois à

hauteur de Cour et que la recevabilité de ceLte demande soit

contestée.

Les décisions que nous allons examiner ne font

pas référence à I 'art, icle 563 du N.C.P.C. permettant arxx part, ies ,

en appel, d'invoquer des moyens nouveaux justifiant les

prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge .

Dans aucun des cas d'espèce qui vont être

évoqués, une demande en déchéance n'a êEé qualifiée de moyen

nouveau.fl faut entendre par moyens tout ce gui peut servir à

justi f ier les prétentions des part ies, leur demande, sans les

jugêe en
soit â
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modifier, ainsi des modes de preuve nouveaux ou encore de nouveaux

modes d 'ext inct ion d 'une obl igat ion (281 .

Ces décisions apparaissent retenir de teIIes

demandes conme une prétention des parties sur la recevabilité de

Iaquel le  e l Ies se prononcent .

I l-  convient, d'étudier de manière précise les

décisions ayant retenu I ' i rrecevabit i té ou Ia recevabil i té des

demandes en déchéance de margue présentées pour La première fois

en appel .

1)  Les  déc is ions  d ' i r recevab i l i té  :

L'irrecevabil i té des demandes en déchéance

introduites 1a première fois devant les juridict ions du second

degré a été constatée dans deux situat, ions dist inct,es :

soit Ia marque dont Ia déchéance est demandée est étrangère

à  1 'ob je t  du  l i t , i ge .

soit la déchéance si el le était prononcée, serait sans

portée sur les faits de contrefaçon

a) L' irrecevabil i té de Ia demande en déchéance d'une
marque étrangère à l'objet, du litige :

Une Société ORÀÀIGINA titulaire de marques ORANGINA a

assigné en L972, devant le Tribunal de Grande Instance

de PARIS, la Société GESFOR tiÈulaire notarunent de la

marque internat,ionale NARAIIJINA no151 367 , pour voir

dire et juger la partie française de cette marque déchue
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pour défaut d'exploitat,ion et subsidiairement constater

que cette marque constituerait l ' imitat, ion i l l ici te de

Ia marque ORÀNGINA.

Le Tribunal a rejeté ces demandes. La Société ORjAÀTGINA

qui a relevé appel du jugement et, a également demandé à

Ia Cour de prononcer la déchéance de Ia partie française

des marques NARÂNJINA no 214 396 et no 3Ol 479 (le

Iitige soumis aux juridicitions du premier degré concer-

nait exclusivement Ia marque no 151 367).

Par arrêt du 27 septembre L976 (291 Ia Cour de PARIS a

déclaré cette demande irrecevable.

Les prétentions étaient en effet nouvel-Ies et ne

tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au

premier  juge.

La Société ORANGINA avait en effet sollicité

en appel la déchéance de deux marques distinctes de celle dont

el le poursuivait Ia déchéance en première instance. Le l i t ige

devant Ia Cour ne concernait en rien la marque visée devant Ie

Tr ibunal .

La Cour de PARIS par arrêt du 15 décembre 1986 (30) a

adopté une solution identique dans une situation

analogue.

Pascal MORABITO titulaire de deux marques PASCAL

MORÀBITO avait assigné devant Ie Tribunal de Grande

Instance de PARfS la Sociét,é PARFITMS MORÀBITO S.A. r êtl

contrefaçon de marque et demandait f interdiction

d'ut,ilisation conne marque du nom MORABITO.
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EIIe concLuait en out,re à Ia condamnation de cette

société à nodif ier sa dénomination sociale et son

nom conrmercial.

La défenderesse, reconventionnellement, concluait

notamment à la constatation de Ia nullité des deux

marques eL au débouté du demandeur.

Débouté par le Tribunal de sa demande en contrefaÇotr,

Pascal MORABITO a soll ici té la prenière fois en appel

la déchéance de la marque MORABITO déposée par la

SOCiéIé PARFT'MS MORÀBITO S.A..

La Cour  a considéré "qu ' i7  n 'a  jamais êté fa i t  a lTusion

ê cet te  marque"  avant  les conclus ions d,appeI .

Ainsi, juger recevable cett,e demande violerait le

principe du double degré de juridict ion.

La demande tendait en effet à des fins différentes de

celles donL étaient saisis les juges de première

ins tance .

Ces solutions doivent, être approuvées.En

première inst,ance Ies parties fixent r 'objet du l it ige par les

prétentions contenues dans I 'acte int,roductif d' instance et par

les conclusions en défense.

En outre les éventuelles demandes incidentes

doivent 6e rattacher aux prétentions originaires par un lien

su f f i san t  (a r t i c le  4  du  N.C.P .C.  ) .

Si l'action de première instance concerne une

marque dét,erminée, Ia procédure d,appel ne peut pas viser une

marque distincte dont, il n'était pa6 question devant les premiers

juges .
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si les conclusions de première instance

tendent à voir sanctionner une contrefaçon ou une nullité, il ne

peut être demandé au juge d'appel de prononcer une déchéancer une

t,elle demande ayant un objet manifestement différent de celui

soumis à 1'appréciaÈion du juge du premier degré.

Les mêmes principes pourraient, s'opposer à ce

que La déchéance demandée en première j-nstance pour certains

produits soit demandée en appel pour des produits différents non

suscept ib les d 'ê t re confondus.

En effet,, si Ia marque est bien Ia même que

devant, les premiers juges, Ies produits et services sont

di f férents et  non suscept ib les d 'être confondus.

b) L'irrecevabilité de l-a demande en déchéance gui
serait sans portée sur les faits de contrefaçon :

La Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 20 mars L97L

(31) a jugé irrecevable une demande en déchéance cont,re

Ia marque AULNAY déposée Ie 20 sept,embre 1960 par la

Société MONSAVON - L'OREAL (ci-après L'OREAL).

En première instance, la Société L'OREAL avait assigné

la Société SCHTEFFELTN (titulaire de Ia marque AT,MAY) en

contrefaçon ou imitation de marçlue.

La société SCHTEFFELIN avait reconventionnellement

demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

SCHIEFFELIN déboutée de sa demande reconventionnelle et

condamnée pour imitation illicite , a interjeté appel et

a notamment demandé Ia déchéance Pour défaut

d'exploitation de la marque AULNAY.
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Pour la Courrles fait,s étant soumis à Ia loi du 31

décembre L964, la déchéance ne pouvait produire d'effet,s

qu'à compter de Ia date de la demande

EI le  a jugé qu ' i l  s 'ag issai t  d 'une demande nouvel le  qui

"ne peut constituer une détense au fond en 7a présente

instance et doix être dêclarêe irrecevable comme formêe

pour 7a première fois en cause d'appe7".

La Cour de PARIS a statué dans Ie même sens par un arrêt

du 4 ju i l le t  1990 (321,  dans un l i t ige opposant  la

Société POTENTIEL t,itulaire de la marque POTENTIEL à la

SociéTé POTENTIEL ET ACTION.

POTENTIEL avait assigné POTENTIEL ET ACTION en

concurrence déLoyale et en contrefaçon de marque.

La défenderesse, devant le Tribunal avait,  d'une part

conclu à 1'absence de concurrence déIoyale et de

contrefaÇon, d'autre part contesté 1e caractère

distinctif de Ia marque et invoqué le principe de

spécial i té. Le Tribunal n'a pas fait droit à cette

argumentation

En appel, POTENTIEL ET ACTION a conclu en outre à la

déchéance pour défaut d'e:çloitation de 1a marque

POTENTIEL (pour  les serv ices de la  c lasse 41) .  E l le

soutenait gue cette demande tendaiL "at)x mêmes fins que

J,es conclusions de première instance â savoir Ia défense

â J, 'act ion en contretaçonu.

La Cour a jugé cette demande irrecevable au motif

gu'"une demande en déchêance de marque const,itue une
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demande nouveTTe qui ne tend pas aux mêmes fins que

ce77e soumise aux premiers juges".

Sj- Ia déchéance ét,ait prononcée, la société défenderesse

à I 'action en déchéance serait privée d'un degré de

jur id ic t ion.

Mais la Cour a également relevé que Ia demande en

déchéance ne pouvait être considérée comme un moyen de

défense,  car  e l1e n 'e f facera i t  pas les fa i ts  de

contrefaçon antérieurs à la date de sa demande.

A ins i ,  1 ' a r t i c l e  564  du  N .C .P .C . ,  qu i  d i spose

que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles

prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions

adversesr Dê peut être invoqué à I'appui d'une demande formée en

appel t,endant à la déchéance pour défaut d'exploit,at ion.

L'argument t iré de f ineff icacité de la

déchéance au regard des actes de contrefaçon antérieurs à son

prononcé perd sa por tée par  l 'e f fe t  de Ia  lo i  du 4 janv ier  199L.

Cetle-ci prévoit en son art icle 27 S 5 codif ié

sous ar t ic le  L 7L4 5 a l inéa 6 du C.P. I .  que "7a déchêance ptend

effet â 7a date d'expirat, ion du déLai de cinq ans prévu au

premier al inêa du prêsent art icle", à savoir l 'e:rpiration du déIai

d'inexploitation de cinq ans décompté non plus rétroactivement du

jour de la demande en déchéance, mais à partir de la date

d 'enregis t rement .

Les faits de contrefaçon antérieurs à Ia

demande en déchéance peuvent donc être concernés par le prononcé

de  ce l l e -c i .
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Soulignons enfin Ia motivation d'un arrêt du 29 octobre

Lg75 (33) de la Chambre commerciale de Ia cour de

cassation. L,arrêt soumis à sa censure avait jugé

irrecevable, conme nouvelle ,une demande en déchéancet

d,une marque prétendue cont,refaiterintroduit'e pour Ia

première fois devant la juridiction du second degré.

Le pourvoi sout,enait entre autre que le moyen tiré de la

déchéance .,constituait une fin de non-tecevoir opposêe à

7a demande principaTe, qui pouvait êt,te proposée en t'out

é ta t  de  cause" .

La Cour de Cassation a jugé gue "7a Cout d'appel a

es t imê ,  à  bon  d ro i t ,  . - . . t  qu 'une  te77e  demande  en

dêehéance , prêsentée seulement Par ce dernier (Ie

demandeur) en cause d'appel , est irrecevable" '

La Cour considère ainsi gu'une demande en

déchéance n,est pas une f in de non-recevoir, mais constitue une

prétention dist inct,e.

2\ Les décis ions admettant la recevabi l i té :

D'auLres décisions adrnettent quant' à elles la

recevabilité des demandes en déchéance présentées la prernière fois

en appel aux motifs :

- qu'el1es visent, à faire écarter les prétent,ione adverses

et tendent aux mêmes fins que les prétentions eounises

au juge de Première instance i

- gu'e}les ne pouvaient pas être introduites en première
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instance ou que leur recevabilité en appel serait liée à

leur nature.

a) Les décisions appliquant les art icles 564 et, 565
du  N .C .P .C .  :

La Cour de PARIS par un arrêt du 13 juin 1977 (34) a

jugé recevable une demande formée pour Ia première fois

en instance d'appelr êû déchéance de 1a marque TIFFAÀTY

propriété de la société coRMoItLs HoIILES . La société LE

TIFFANY condamnée pour contrefaçon de marque en première

instance avait conclu en appel à Ia déchéance de Ia

marque TIFFANY.

La Cour a accueil-Ii cette demande pour deux motifs :

"d'une part, pour Ia période antérieure au prononcê de

7a dêchéance pour non-expToitation, ce7Le-ci est de

nature à nodi f ier  I 'éva luat ion du pré jud ice,  d 'aut re

part, pour Ia période postêrieure, fait ,  disparaitte Ia

contrefaçon et tait obstacle au prononcé des

disposit ions tel,Ies que l '  interdict ion sous astreinte".

Plus précis est un arrêt de Ia Cour de PARIS du 27

janv ier  1981-  (  35 )

Une Société vIDEocoLoR titulaire de la marçlue vIDEocoLOR

a assigné en contrefaçon ou irnitation illicite Ia

' 
Société PRO VIDEOCOLOR (ci-après PRO VIDEO). Condamnée

en première instance pour imitation illicite et déboutée

de sa demande en nullité de Ia marque, PRO VIDEO a

int,erjeté appel et a allégué que Ia marque VIDEO COLOR
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n'était pas exploitée. La Société VIDEO COLOR opposait

f irrecevabilité de la demande en déchéance en

appl icat ion des ar t ic les 564 et  565 du N.C.P.C.  '

La Cour a au contraire jugé la demande recevable.

El Ie  s 'est  expressément  réfétêe à I 'ar t ic le  564 du

N.C.P.C. en jugeant que la demande en déchéance t,endait

à faire écarter les prétentions adverses tout au moins

part iel lement.

En effet, en cas de déchéancer la cont,refaçon ne

pourrait pas être retenue pour des faits postérieurs à

la date de prise d'effet de la déchéance.

La Cour  a également  appl igué I 'ar t ic le  565 du N.C.P.C"

Le fondement juridique de l,action en déchéance, même

s' i l  est  d i f férent  de ce lu i  de I 'act ion en nul l i tér  tend

aux mêmes fins, c,est à dire vider le dépôt, de marque de

ses effets (tout, au moins part iel lement).

La Cour de PARIS par un autre arrêt du 22 mar6 1990

(société RIzzoLI Edit, ion ./. société Editions DE LA ROSE

et autresl  (36))  a,  par appl icat , ion de I 'ar t , ic le 564 du

N.C.P.C.,  considéré qu'étai t  recevable la "demande

nouvelle" en déchéance formée la première fois à hauteur

de Cour par celui à qui Ia marque était opposée .

L,admission de la demande priverait la marque de tout

effet pour l'avenir ce qui permettrait d'écarter

partiellement les prétentions du demandeur en

contrefaçon.

Relevons l,arrêt de la Cour de PARIS du 28 février 1991
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(SARL BATHROOM GRAFFTTT - SAFJ, NEW BASrC ./. SA CHAIiIEL)

(37) . E1le a jugé gue "Ia demande en dêchêance qui

tend à êviter J.es sanctions encourues pour 7a

contrefaçon éventuelle commise et donc â faire êcarter

les prétentions adrzerses" est recevable pour la première

fois en appel par application de I 'art icle 564 du

N .C .P .C . .

La même Courr pâr arrêt du 9 janvier L992 (38) rdans

un litige opposant, Bernard BORRELLY propriétaire de la

marque PEDALO et Ia Société PEDALO NAUTI CAT à la

Société EDITIoNS DE CHABASSoL, qui demandait la

déchéance de la marque, a considéré "que cette demande

qui n'avait pas êté prêsentêe aux ptemiers juges, tend â

mettre en échec les prêtentions du titulaire de 7a

marque et ne saurait donc être dêclarêe itrecevable

comme nouvelTe en appel".

Rappelons pour mémoire Ies dispositions des

arÈ ic1es  564  e t  565  du  N.C.P .C. .

L'ar t ic le  564 d ispose :

"Les parties ne peuvent soumettre â 7a Cour de nouvelles
"prétent ions s i  ôe n 'est  pour  . . . t  fa i re  écar ter  Les prêt ,en-
" t i ons  adve rses . . .  "

L'article 565 est rédigé comme suit :

"Les prêt,ent,ions ne sont pas nouveTles dès lors qu'e77es
"tendént aux mêmes fins que celTes soumises au Prlmier iuge
"même si Teur fondement juridique est, diffêrent".



1 8 6

Les décisions comentées considèrent que la

déchéance, même demandée pour la première fois en appel, constitue

une "préLention nouve1le" de nature à faire écarter les

'prétentions adverses". La déchéance ferait obstacle à Ia

reconnaissance de la contrefaÇotrr tout, au moins à compter de la

date de sa prise d'effet . L'on peut, auesi relever que Èout en se

référant à des règles procédurales bien précises certaines des

décisions rendues dans ce domaine ont etatué dans des sens

opposés .

En outre, il eenlcle que si le fondement

juridique de l,action en déchéance est différent de celui soumis

au Tribunal de Grande Instance iI peut, dans cert,ains cast

notamment pour I'act,ion en nullité de marçlue, Lendre aux mêmes

fins , c'esÈ à dire priver d'effet Ie dépôÈ de la marque opposée.

Dans cette hlpothèse, Ia prétention n'est pas nouvelle.

La généralité des termes de I 'article 564

apparaÎt justif ier la recevabil ité de telles demandes.

Précisons toutefois que la notion d'objet et'

de finalité identique de la prét,ention sont distinctes.

On peut en effet concevoir une prétention

ayant, un objet différent de la prétention initiale, tout en

poursuivant une fin identique (39).

b) Les autres cas de recevabilit'é :

- La demande en déchéance ne pouvait PaE être introduite

première instance

LES SOCiéTéS ORION PICTT'RES ET ORION VENilIRES INC.
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co-propriétaires de Ia marque dénominative ORION ont'

assigné en cont,refaçon une Société OTAKE qui avait

également déposé une marque ORION pour des produits de

Ia  c l asse  9 .

Condamnée en première instance, Ia Société OTAKE a

demandé en appel le prononcé de la déchéance de la

marque propriét,é des Sociétés ORION pour les produits de

Ia  c l asse  9 .

La Cour de PARfS dans un arrêt du 12 mars 1987 (40) a

jugé recevable cette demande au rnotif gu'elle n'auraiÈ

pu être introduite devant les premiers juges' gui

avaient, statué à une dat,e où le déIai quinquennal ne

pouvait être encore e>qliré.

La Cour a précisé gue cet,te recevabilité n'avait pas été

discutée.

Ains i , lorsque le délai quinquennal

d' inexploitat ion n'est pas entièrement écoulé à la date de

f introducÈion de Ia demande en première instance, la partie qui a

f intention de soll ici t ,er la déchéance, ne peut conclure en ce

sens.  En ef fe t ,  Ia  demande sera i t  d 'o f f ice re je tée.

La déchéance est alors recevable la première

fois devant la Cour d'Appel.

Cett,e solution doit être approuvée si L'on

admet que Ie défendeur à une act,ion en contrefagonr conme en

I'espèce, doit avoir la faculté , offerte par la loi sur les

marques, de demander, à titre reconventionnel, la déchéance de la

marque opposée.
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La recevabilité de la demande en déchéance en appel

serait I iée à sa nature

Monsieur CROUTON, la SARL A.L.I.G. , êt Monsieur ROLIJAIiID

relevaient appel d,un jugement du Tribunal de Grande

Instance de LYON qui avait, rejeté l'except,ion de nullité

de l,assignation en contrefaçon de Ia marque GUIGNOL

engagée par Monsieur BERTIN son titulaire.

Les appelants ont formé pour la première fois à hauteur

de Cour une demande en déchéance des droits de BERTIN

sur la marque GUfGNOL.

Par son arrêt du 14 décembre L978 (4L1, la Cour de

LYON a qualifié cette demande de "reconventionnelle"

mais l ,a rejetée au motif  qu,el le ne Pourrait produire

d'effet anLérieurement' à Ia demande, donc ne pouvait'

empêcher I,action en contrefaçon jusqu'à cette date et

d'autre part que Ie délai de cinq ans n'était pas

expiré.

La Cour a ainsi statué au fond admettant par là même la

recevabil i té de Ia demande gu'el le a d'ai l leurs

qualifiée de demande reconventionnelle.

O t ,  l ' a r t i c l e  567  du  N .C .P .C .  d i spose  que  :

,,1es demandes teconventionnelles sont également recevables
"en appel" .

Cett,e décision pose le problème de la nature

procédurale des conclusions tendant au prononcé de Ia déchéance

pour défaut d'e:çloitation, prises en réponse à une action en

contrefaçon.
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Nous avons vu que certains arrêts

considéraient qu'une telle demande en déchéance "ne peut

const, i tuer une dêfense au fond" lorsqu'el le est invoquée Pour Ia

première fo is  en appel  (PARIS 20 mars 1971) .

ElIe ne constituerait donc pas oun moyen de

dê fense"  (PARIS  4  j u i l l e t  1990  ) .

Pour être considérée conme une demande

reconventionnelle, catégorie de demande incidente (article 63 du

N.C.P.C.  ) ,  Ia  demande en déchéance doi t  ê t re ce l le  "par  Taquel le

7e dêfendeur originaire prétend obtenir un avantage autte que 7e

simple rejet de 7a prêtention de son adversaire". (art icle 64 du

N .C .P .C .  ) .

Une telle demande se rattacherait par un lien

suffisant aux demandes originaires et satisferait aux conditions

de  L ' a r t i c l e  70  a l i néa  L  du  N .C .P .C . .

Selon le Professeur PERROT , la recevabitité

de tel les conclusions prises pour Ia première fois en appel doit

égatement être appréciée par référence aux conditions posées par

l es  a r t i c l es  564  e t  565  du  N .C .P .C .  ( 421  .

Ainsi un arrêt de la Cour de PARIS du 27 janvier L994

(43) a jugé recevable la demande en déchéance formée

pour la première fois en cause d'appel, Pêr }e défendeur

à une action en contrefaÇonr la Société SERIGRÀPHIE KIM

à l'encontre de Moneieur LOIIFRNiII.

Cet, arrêt gui s'est référé aux art icles 564 eÈ 565 du

N.C.P.C.  a auss i  qual i f ié  cet te  demande à Ia  fo ie  de

moyen de défense et de demande reconventionnelle.
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On ne peut que regretter cette apparenfe

contradict,ion. En effet les moyens de défense et les demandes

reconventionnelles sont dist inctes et n'obéissent paÊ au même

régime. Si la demande reconventionnelle joue Ie rôle d'un

véritable moyen de défense, sa nature est différente.

Le N.C.P.C.  n 'évoque que t ro is  catégor ies de

moyens de défense :

les défenses au fond qui tendent à faire rejeter contne non

justifiée, après examen au fond , la prétent,ion adverse

(a r t i c l e  71  du  N .C .P .C .  ) .

Elles peuvent, être opposées en tout état, de cause (article

72  du  N .C .P .C .  ) .

les exceptions de procédure qui sont tout moyen tendant

soit à faire déclarer }a procédure irrégrulière ou éteinte'

so i t  à  en  suspendre  Ie  cours  (a r t , i c1e  73  du  N.C.P.C.  ) .

EIIes doivenÈ en principe être opposées avant toute défense

au fond ou f in de non-recevoir  (ar t ic le 74 du N.C.P.C. )

]es fins de non-recevoir qui tendent' à faire déclarer

l'adversaire irrecevable en sa demande, aanE examen au

fond, pour défaut du droit, d'agir tel Ie défaut' de

quatitérle défaut d'intérêt, la prescription, le délai

p ré f i x  la  chose jugée (a r t i c le  L22 du  N.C.P.C. ) .

EIIes peuvent, être opposées en tout état, de cause y comprie

après une défense au fond.

Dans une aut,re affaire, Ia Société NESTLE est

propriéÈaire de deux marques : I'une figurative
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représent,ant une toque de cuisinier flanquée d'une série

de cinq étoi les, I ,autre semi-f igurative constituée de

la dénomination CHEF.

Elte a assigné en contrefaçon Ia Société DISTRIBUTEITRS

GROSSISTES DE FRÂNCE gui a déposé une marque semi-

figurative composée d,une toque, de trois étoiles et de

la dénomination CHEF SERVICE.

La première fois à hauteur de Cour, Ia Société

DISTRIBUTEI'RS GROSSISTES DE FRJA}ICE A dCTNANdé 1A

déchéance des marqueÊ opposées. La Cour d'Appe1 de

PARIS (14 avr i l  1995 (4411 a jugé que "cet te  demande

qui constitue un moyen de défense â L'encontre de

I 'act ion en cont , re faÇol l r  n 'est  pas nouvelTe et  peut  ê t re

formée pour 7a première fois en cause d'appel en

application des art icles 564 et 565 du NCPC".

A notre sens, cette motivation est erronée. La

demande en déchéance présentée en défense à une action en

contrefaçon doit nouÊr eenble-t-iI être qualifiée de demande

reconventionnelle.

Elle est, alors recevable en appel au titre de

1 'a r t i c le  567 du  NCPC.
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S 2 - LES UODES DE PRESEII'rAIION DE IÀ DBdAttDE EN
DECHE.AITCE :

L'action judiciaire peut-être engagée par le

demandeur en déchéance soit par assignation, soit Par une demande

incidente notamment un acte d'intervention.

La juridiction peut également êt,re saisie de

conclusions en ce sens par voie reconventionnelle.

Les guestions posées Par Ia recevabilit,é d'une

telle demande reconventionnelle ont été examinées supra

("1 'existence de I ' intérêt  en défense à une act ion en contrefaçon

introduite" et "la déchéance demandée Ia première fois en appel").

A) L'ASSrGilATr0il :

La demande initiale en déchéance qui introduit

I,inst,ance devant le Tribunal de Grande Instance est généralement

formée par assignation (ou par requête conjointe au secrétariat-

g re f fe  de  Ia  j u r i d i c t i on  :  a r t i c l e  750  du  N .C .P .C .  ) .

Se lon  1 'a r t , i c l e  55  du  N .C .P .C . ,  L ' ass igna t i on

"est 7'acte d'huissier de justice par Leque7 7e demandeut cite son

adversaire â comparaltre devant l-e juge".

L'assignation doit donc remplir toutes les

formes requises par  I 'ar t , ic le  648 du N.C.P.C.  :

"Tout acte d'huissier de justice indique, indêpendamment
"des mentions prescrites par aiTTeurs
"1 )  sa  da te  i
"2) a - si 7e requérant est une personne physique i ses nom,

prênoms, protession, domiciTe, nationalitét date et
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l ieu de najssance ;
b - sj 7e requérant est une personne morale ! sa forme,
sa dénominat, iont son siège sôcial ,  et I 'organe qui 7e
Ia reprêsente 7êgalement ;

"3) Ies nlom, prênomsi demeure et signature de L'huissier de
jus t i ce  ;

"4)  
-s i  

I 'ac te doi t  ê t re s ign i f iê ,  Les nom et  domic i le  du
dest inata i re ,  our  s , i l  s ,ag i t  d 'une personne moralet
sa dénomination et son siège sociaT.

"Ces mentions sont presctites â peine de nuLLitê" '

L'assignation doit, en outre contenir à peine

de  nu t l i t é  , 1es  men t ions  p révues  à  1 'a r t i c l e  56  du  N .C .P .C .  :

l , indicat, ion de la juridict ion devant, Iaquelle Ia demande est

portée, 1'objet de Ia demande avec un exposé des moyens et

l , indication des pièces sur lesquelles Ia demande est fondée;

I 'avert,issement d.onné au déf endeur çlue s 'iI ne comparait pas , iI

s,expose à ce gu'un jugement soit rendu contre lui à Part ir des

seuls élements fournis par son adversaire.

11 s'agit là des mentions fondarnentales.

Devant le Tribunal de Grande fnstance,

I ,ar t ic le  752 du N.C.p.C.  prévoi t  des ment ions supplémenta i res de

cel les prévues par  l ,ar t ic le  56 :  Ia  const i tu t ion de I 'avocat  du

demandeur et Ia notification au défendeur de son obligation de se

faire représenter par un avocat et du déIai dans lequel ceÈte

constitut ion doit,  être régularisée.

on dist ingue entre I 'assignation ordinaire

(a r t i c l e  755  à  787  du  N .C .P .C .  )  e t  I ' ass igna t i on  à  j ou r  f i xe

(a r t i c l e  788  à  792  du  N .C .P .C .  )  en  cas  d ' u rgence .

1) L 'assignat ion ordinaire :

II arrive que le défendeur en déchéance fasse

valoir que 1'assignation est irrégulière.
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Une Société d'Bxploitat,ion ïndust,rielle des Tabacs

et Allumettes (IÀ SEITA) qui a succédé au Service

d'Exploitation Industriel des Tabacs et' Allumettes

(LE SEITA) est t i tulaire de la marque GO WEST.

Une Société F,-EEMSTMA CIGARETTEN FABRIKEN a assigné

le SErTA en déchéance de ses droits sur la marque

GO WEST

La SEITA a fait valoir que l 'assignation était

irréguIière car c'était 1'établissement public SEITA'

personne morale qui n'existait plus, Çtui avait été

ass igné

Selon la SEITA , le transfert de Ia marque était

opposable puisque le SEITA avait,  cessé d'exister et,

avait transféré ses droits et obligations à la SEITA.

La société demanderesse a répondu çlue le transfert

de Ia marque du SEITA à ta SEITA n'avait pas été

i nsc r i t  au  R .N .M . .

Le Tribunal- de Grande Instance de PARIS a jugé le

2 octobre 1986 (45)  gue I 'ass ignat ion n 'é ta i t  pas v ic iée

par une irrégularité de fond et que Ia demande était

recevable.

I1 s'esÈ référé à I 'extrait du K Bis qui fait  état de

I'immatricuration d'une société anonlrme dite sErrA

irnmat,riculée le 30 septembre 1980 au Registre du

Commerce et des Sociétés. La rubrique no L2 fait état du

" prêcédent propriétaire Etablissement Public dênotnmé

Serv ice" .

Selon le Tribunal le SEITA gui a soulevé une exception
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et qui a donc Ia charge de la preuve sur ce point n'a

pas établi qu'i l  n'avait plus d'existence juridique

ou que }a marque appartenait à un tiers te1 que la

S E I T A .

La date de Ia demande est celle de

l ,ass ignat ion et  non pas ce l le  à laquel le  I 'ass ignat ion est

parvenue au défendeur en déchéance.

Une Société SIINKIST GROWERS a assigné Ie 15 octobre 1980

une société KAJO en déchéance de ses droit,s sur une

marçlue KISS.

La Société KAJO a répligué que l'assignation lui était

parvenue Le 31 octobre 1980 par la voie judiciaire et

que c'était cetÈe date qui devait, être coneidérée comme

étant Le jour de Ia demande. Etle se prévalait d'une

exploitat ion à part ir du 22 octobre 1980.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (18 octobre L982

(46) ) a considéré que la demande avait été introduite

par assignation le 15 octobre 1980 et qu'ainsi

1'exploitat ion prétendument débutée le 23 octobre 1980

était postérieure à cette assignat,ion peu important Ia

date à laquelle la défenderesse en avait eu

connai-ssance.
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2)  L 'ass ignat ion  à  jour  f i xe  :

I I  s 'ag i t  d 'une procédure accéIérée.  Le

Président du Tribunal de Grande Instance, sur requête e:çosant les

motifs de I 'urgence, peut autoriser le demandeur à assigner Ie

défendeur à jour fixe. La requête doit également contenir les

conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives

(ar t ic le  788 du N.C.P.C.  ) .  Ces p ièces doivent ,  êLre déposées au

greffe concomitamment à Ia requêt,e .En donnant I'autorisation

d,assigner à jour f ixe, le Président du Trj-bunal f,ait  un acte

d'administrat, ion judiciaire insusceptible de recours.

Si 1'autorisation est, donnéer l 'assignation

doit indiquer à peine de null i té, Ie jour et l 'heure auxquels

I 'affaire Étera appelée. La copie de Ia requête est jointe à

1 'ass ignat ion (ar t ic le  789 a l inéa 1)

L'assignation doit également, informer Ie

défendeur qu' i l  peut prendre connaissance au greffe de la copie

des pièces visées dans Ia requête et lui fait somnation de

communiquer avant la date de 1'audience celles dont il ent,end

fa i re  é ta t  (a r t i c l e  789  a l i néa  2 ) .

La Cour d'Appe1 de LYON a jugé en matière d'assignation

à jour fixe en contrefaçon gu'aucune disposition du Code

de Procédure Civile n'impose de présenter sous la forme

sacrament,elle d'une liste jointe à la requête ou à

1'assignation les pièces dont Ie demandeur entend faire

état .

L'article 789 n'5:npose pas au demandeur d'indiquer

sous une forme déterminée, quelles sont les pièces
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dont il entend faire état (Cour d'Appel de LYON

L4 décembre L978 (471,

La solution doit à notre avis être identique

Iors d'une assignation à jour f ixe en déchéance-

On peut cependant se poser la question de

savoir si Ia modif ication apportée à l 'art icle 494 al inéa 1 par Ie

décret du 20 jui l let 1989 (Ia requête "doit comportet 7' indication

précise des pièces invoquêes" ) ne contrariera Pas cette

jur isprudence.

Le Tribunal est saisi par Ia remise d'une

copie de 1'assignation au secrétariat-greffe (art icle 79L al inéa

1 )

Une Société KEVIN propriétaire de la marque PASSION

a ass igné en contrefaçon une Société M.P.V.B.  qu i

commercialisait des parfums sous Ia dénomination

VIA PASSION.

La sociét,é défenderesse a reconventionnellement demandé

Ia déchéance de la marque PASSION.

La Société L,OREAL titulaire de la marque MOI LA PASSION

et Ia Société DIPARCO fournisseur du parfun sont

intervenues à I ' instance et ee sont associées à la

demande en déchéance forrnée par M.P.V.B..

En outre, L'OREÀL a sollicité la nullité de la marçlue

PASSION comme constituant la contrefaçon ou I'imitation

illicite de sa marque MOI LA PASSION.

La Société KEVIN a été autorisée à assigner à jour fixe
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le L7 janvier 1989 la Société L'oREAL et '  DIPARCo pour

voir prononcer la déchéance des droits de L'OREAL sur

la marque MOI LA PASSION.

Les Sociét.és L'OREAL et DIPARCO ont sout,enu que Ia

preuve de l 'urgence n'avait pas été rapportée.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé

le 9 mars 1989 (48)  que "seul  Ie  t r ibunal  ( l i re  Ie

Président,) peut apprécLer 7e catactère d'urgence d'une

requête en assignation à jour t ixeu.

Le jour de l 'audience, Ie Président s 'assure

que Ie temps écoulé depuie l'assignatj-on a éÈé suffisant pour çlue

l-a partie assignée ait pu préparer sa défense (article 792 alinéa

1_) .

La société RENAUD corNTREAu et Cie est propriétaire

des marques LE CORDON BLEU et LE CORDON BLEU DE PARIS.

El le a assigné à jour f ixe,  Le 22 févr ier  1990r ên

contrefagonr la Société de droit canadien CORDON BLEU

INTERNATIONÀL, gui a déposé la marque CORDON BLEU.

La société défenderesse a fait valoir que les marques

opposées n'étaient, pas errploitées.

RENAUD COINTREAU a estiné que cette demande en dechéance

constituait un abus de procédure.

Mais Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS, Pâr

jugement du 23 mars 1990 (491 , a relevé que le choix

de 1a procédure à jour fixe avait été fait par la

demanderesse en contrefaçon. Le Tribunal s'est également

référé à I 'arLicle 792 alinéa 2 qui dispoee que si Ie
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défendeur a constitué avocat, I 'affaire est plaidée

sur le champ en l-'état où elle se trouve même en

1'absence de conclusions du défendeur ou sur simples

conclus ions verbales.

Qu'ainsi, RENAUD COINTREAU "ne peut donc se plaindre

de 7a rapidité et des conséquences d'une procêdure

qu'eI Ie  a e l le-même chois ie ,  d 'autant  gu 'une demande

reconventionneTTe en déchêanee est un moyen de défense

habituel en mat, ière de contrefaçon".

Précisons cependant gu'en cas de nécessité, Ie

président de la Chambre peut user des pouvoirs prévus à I'article

76L (à savoi r  renvoyer  l 'a f fa i re  à une date gu ' i l  f ixe s ' i l  est , ime

qu,un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communicaÈion

de pièces suff i t  à mettre I 'affaire en état) ou renvoyer devant le

juge de Ia  mise en état  (ar t ic le  792 a l inéa 3) .

B) L'iltTERVEltTION :

L'interventi.on est une catégorie de demande

incidente (art ic le 63 du N.C.P.C. )  dont l 'objet  est  de rendre un

tiers partie au procès engagé entre les parties originaires

(article 66 alinéa L). EtIe est, volontaire lorsque la demande

émane du tiers ; elle est forcée lorsque le t,iers est mis en cause

par une part ie (art ic le 66 al inéa 2).
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1) L' intervention volontaire :

Une Société KEVIN, t i tulaire d'une marque PASSION

déposée le 26 janvier L982 pour désigner notamment

des parfums, a assig'né en contrefaçon la sociét'é

M.P.V.B. qui a commerciatisé des parfurns sous Ia

dénomination VIA PASSION.

Cette dernière a reconventionnellement demandé

la déchéance de 1a marque oPPosée.

La SociéÈé L'OREAL titulaire de la marque MoI LA PASSION

déposée Ia première fois le 17 décenbre L976 pour

désigner notamment des parfums et, la Société DIPARCO,

fourn isseur  du par fum corunerc ia l isé par  M.P.V.B. t

sont intervenues volontairement dans la procédure.

Elles se sont ent,re autres associées à Ia demande

en déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugérle

9 mars l-989 (50) , ces interventions recevables.

II a constat,é que lee parfums ont ét,é vendus à Ia

Sociét ,é  M.P.v.B.  par  la  Société DIPARCO , la  l icenciée

de fait de Ia Société L'oREAr, gui lee a fabriqués.

Le Tribunal a par ailleurs relevé que même si L'OREAL

n'a pas établi  son droit Eur Ia marque VIA PASSIONT

eIIe a prouvé ses droit,s sur la narque MOI LA PASSION'

plus ancienne que la marque PASSION opposée à la

soc iété M.P.V.B. .  L 'oREAIJ éta i t  donc en dro i t  de Ia

fa i re  va lo i r .
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L 'a r t i c l e  328  du  N .C .P .C .  d ie t i ngue  en t re

d'une part f  intervention volontaire principale et d'autre Part

I ' int,ervention volontaire accessoire.

L' intervention est principale lorsqu'el le

élève une prétention au profi t  de celui qui Ia forme et n'est

recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette

p ré ten t i on  (a r t i c l e  329  du  N .C .P .C .  ) .

Dans 1'espèce visée, l ' intervention en

déchéance n'était pas principale puisque Les Sociétés L'OREAL et

DIPARCO étaient associées à I 'action reconventionnelle en

déchéance de Ia  marque PASSION formée par  M.P.V.B. .

L'intervention en déchéance était ainsi

accessoire, c,est à dire que les sociétés intervenantes ont

soutenu les prétentions de Ia Société M.P.V.B. attaquée en

contrefaçon.

L'intervenant doit posséder un int'érêt à

appuyer  1 'a t taque ou Ia  défense de la  par t ie  qu ' i l  sout ient  (51) .

L' intervention accessoire est nécessairement

I iée à Ia demande init iale.

Ainsi, L'extinction de la demande init iale

entraLne 1'extinction de cette intervent,ion (52).

L'intervention doit toujours se rattacÏrer aux

prétentions des parties par un l ien suffisant (article 325 du

N.C.P.C. )  et  est  recevable,  en pr inciper à toute hauteur de

procédure. Mais, devant, la Cour de Cassat,ion seuLe f intervention

accessoire est recevable (article 3271 .

L'int,ervenant, du fait de son intervent,iont

devient partie au procès et, doit donc const,ituer avocat.
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L'intervenant doit justif ier de sa qualité et

de son intérêt à agir

2) L ' intervent ion forcêe :

Selon Messieurs VINCENT et GUINCIIARD uiL y a

intervention forcêe Torsqu'une des deux parties engagêes dans un

procès y appelTe un Èjers qui aurait 7e droit,  sans cela, de

décliner 7'autorité de 7a chose jugée pat J,e jugement qui doit

int,ervenir, ou de 7' attaquer par t ierce opposit ion" (53 ) .

Le N.C.P.C.  d is t ingue entre t ro is  t lpes

différents d' interventions forcées 3

- I'appel en garantie règlementé par les articles 334 à 338

du  N .C .  P .C .  i

- }a mise en cause d'un tLers, aux fins de condannationrpar

toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre

principal (art icle 331 alLnéa 1) i

Une Société BONGRÀIN a assigné le L2 novembre L987 1a

Sociét,é MAITRICE BOUET en déchéance des droits sur sa

marque VAI;MONT CAVES DE VIRAZEL déposée le 28 juillet

1968 pour désigner tous les produits lait iers ou

fromagers.

Le défendeur a opposé la cession de cette marque à la

Société SOFRALAIT en date du 3 décembre L984 et publiée

au  R .N .M.  Ie  20  oc tob re  1987 .

CeIIe-ci dont, la dénomination était entre temps
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devenue Société VÀLMONT a été assignée par BONGRÀIN en

intervention devant le Tribunal de Grande Instance par

acte du 15 décembre 1988 (Tribunal de Grande Instance de

MILLAU 22  fév r i e r  1990  (54 )  ) .

Dans cette espèce, Ia Société VAIiMONT a êEé

mise en cause car depuis Ia publication au R.N.M. de la cession de

la marque objet de la demande en déchéance , elle étaitr au:( yeux

des t iers, le t i tulaire de la marque.

Le Tribunal a ainsi prononcé la déchéance

partiel le de la marque à l 'encontre de Ia Société VALMONI.

L'appel en cause se fait simplement au moyen

d,une citation conforme aux règles applicables devant le Tribunal

de Grande Instance.

Le Tribunal compétent Pour connaitre de cett,e

inÈervention est celui gui est, saisi du l i t ige en cours et le

tiers ne peut, pas décliner Ia compétence territoriale de cette

juridiction, même en invoquant une clause att,ributive de

compé tence  (a r t i c l e  333  du  N .C .P .C . ) .

Précisons gu'en appel, L' inLervention forcée

tiers est recevable même auiK fins de condamnat,ion (article

). La seule l imite tient à la notion d'évolution du tit ige gui

exigée pour justif ier la recevabil ité.

Messieure VINCENT et GUINCIIARD se réfèrent' à

la définition donnée par la Lère chambre civile de la Cour de

Cassat ion (22 mars L977 (55)  )  2  " I 'êvo lut ion du T i t ige impl ique

7'existence d'un êLêment nouveau nê du jugementt oU survenu

postêrieurement " (56 ) .

des

555

es t



204

Cette opinion sedble égalernent être celle du

Professeur  CADIET (57 )  .

L'exception t irée de l- 'absence d'évolution du

li t ige n'est pas d'ordre public et ne peut donc Pa6 être relevée

d'off ice par Ia Cour d'Appel, ni être présentée la première fois

devant Ia Cour de Cassation.

I'assignation en déclaration de jugenent ou d'arrêt conmun

par toute partie qui y a intérêt (ar:ticle 331 alLnêa 2l -

ElIe vise à rendre Ia chose jugée opposable à

un tiers et à lui fermer de ce fait Ia voie de la tierce

opposi t ion.

Pour autant, Ia juridict ion saisie se doit

d 'appréc ier  1 'u t i l i té  d 'une te l le  in tervent ion.

un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

(l-er mars Lg79rSociét,é DOYER et CIDEL -/. Consorts

CABUIL et  autresr(S8))  rendu sous I 'empire de Ia lo i  de

L964 a ainsi débouté Ie demandeur à une action en

déchéance, init,ialement engagée contre la veuve du

déposanu d'une marçlue, de ses conclusions tendant à ce

que le jugement, à intervenir soit déclaré conmun aux

héritiers de ce même déposant.

Le Tribunal a retenu que I'action en déchéance ayant

un caractère personnel et non réel ,un éventuel jugement

de déchéance rendu contre la veuve n'aurait de toute

manière eu d 'ef fet  qu'à 1 'égard de cel le-c i -

Rappelons que depuis la loi nouvelle, la

déchéance att,eint Ia marque en elle-même et a ainsi un effet
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absolu. EIIe est, donc de ptein droit opposable aux t, iers

I, inscript ion de Ia décision définit ive , Ia prononçant,

R .N .M . .

Par ai l leurs, une Société MEDfATOP a assigné Ia Société

TOP MEDIA en contrefaçon de la marque MEDIATOP et en

déchéance de ses droits sur la marque TOP MEDIA. La

sociét ,é  MEDIATOP a également  ass igné I ' I .N.P. I .  en

déclaration de jugement conmun.

Le Tribunal d.e Grande Instance de PARIS (26 avri l  1990

(59 )  )  a  j ugé  l a  m i se  en  cause  de  I ' I .N .P . I .  i r r ecevab le .

11 s 'est  ré féré à l 'ar t ic le  24 du décret  ù t '  27 ju i l le t

L965 qui dispose çlue Èoute décision définit ive

prononçant Ia déchéance des déposants doit être

inscr i te  au R.N.M. sur  réquis i t ion du gref f ier .

Dès lors, une déclaration de jugement commun à

1 'encon t re  du  d i rec teu r  de  I ' I .N .P . I .  es t  dépourvue

d'intérêt, dans Ie cadre d'une instance en déchéance.

L'art ic le 332 al inéa l -  du N.C.P.C. autor ise Ie

juge à inviter les parties à mettre en cause tous les int,éressés

dont la présence lui parait nécessaire à Ia solution du l it ige.

Cet article ne distingue pas entre les intervent,ions à fin de

déclaration de jugement, commun ou celles de condamnation.

La condamnation d'un tiers ne Peut, en effet

intervenir que si au moine une des part,ies a pris des conclusions

cont re  lu i  (C iv .2e  5  oc tobre  1983 (60) ) .

dès

au
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En tout état de causer Ie tiers doit être

appelé en temps uti le pour faire valoir sa défense (art, icle 331

a l inéa  3 ) .
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Section 2 - l-e Goutls de l'instanoe :

, La demande en déchéance introduite, I'affaire

es t  a lo rs  i ns t ru i t e  (S  1 ) .

La structure ou Ie déroulement de l ' instance

peuvent être affectés par des incidents (S 2).

Le Nouveau Code de Procédure Civile énonce des

disposit ions destinées à les régler.

S 1 - L'INSTRUCTION DE I,'âFFAIRE 3

L'instruction a pour but de mettre l 'affaire

en état ,  d 'être jugée.

Le juge, pour établir la Preuve de

1'exploit,ation d'une marque, peut recourir à des mesures

d' instruct ion parmi lesquel les 1 'expert ise

A) LA HrSE Elt ETAT :

Devant Ie Tribunal de Grande Instance' une

affaire ne peut être plaidée que si el le est en état d'êt 're jugée.

L,affaire ayant été estjmée en état d'être plaidée, la phase

d'instruction doit,  être clôturée.
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Le système a été mis en oeuvre pour éviter Ia

pratique du dépôt des conclusions in ext,remis gui conduisait à des

reports en cascade de Ia date d'audience afin de permettre à Ia

part , ie adverse d 'y répondre (61).

L'ordonnance de cIôture peut être prononcée

soi t  par le Président du Tr ibunal  (ar t ic le 760 et  76L du N.1." ." .  )

soi t  par le juge de Ia mise en état  (ar t ic le 779 et  780).

L 'ar t ic le 783 al inéa 1 disPose :

"Après 7'ordonnance de clÔture, aucune conclusion ne pelt
"être dêposée ni aucune pièce ptoduite aux dêbats, â peine
"d' irrecevabiTité prononcêe d' office" .

Le juge a donc 1'obligation de prononcer

l, irrecevabil i t ,é des conclusions postérieure€! à l 'ordonnance de

c lô tu re .

On quatif ie de "dépôt' ,  Ies conclusions qui

ont été préalablement notifiées à la partie adverse (par

app l i ca t i on  des  a r t i c l es  815  e t  816  du  N .C .P .C . ;  ( 621 ) -

L'ordonnance de cIôture a cependant un effet

at ténué par  l ,a I inéa 2 de l 'ar t ic le  783 qui  d ispose que sont

recevables les conclusions qui tendent à Ia révocation de

I 'ordonnance de cIôture.

L'ordonnance ne peut être révoquée "gue s'i l

révèle une cause grave depuis qu'e7Le a êtê tendue" (article

a l inéa  1  ) .

Selon Ie Professeur CÀDIET, iI faut, entendre

par cause grave , Ia situat,ion dans laquelle l'évolution du litige

fait obstacle à ce çlue I 'affaire soit plaidée en l 'état à la date

f i xée  (  63 )  .

La cause grave est eouverainemenÈ appréciée

par le juge saisi de Ia demande.

se

784
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L'ordonnance peut, être révoquée d'off ice ou à

la demande des part,ies soit par le juge de Ia mise en état soit

par le Tribunal après I 'ouverture des débats. La révocation n'est

pas obl igato i re  (ar t ic le  784 a l inéa 3)  e t  le  juge n 'a  pas

I'obl igation de rechercher s' i l  existe une cauÉte grave justi f iant

la révocation

Ce principe est i l lustré, par Ie jugement relati f  à Ia

marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL commenté supra.

La procédure avait été clôturée 1e 13 septembre 1989 et,

I 'a f fa i re  f ixée à 1 'audience du 19 octobre 1989.

Par conclusions du 18 octobre 1989, la Société BONGRÂIN

a soll ici té le rabat de I 'ordonnance de clôture afin de

se faire communiquer des pièces qui ne lui avaient pas

été adressées en temps voulu.

La mot,ivaÈion du jugement, du Tribunal de Grande Instance

de MILLAU (22 févr ier  L990 (64)) ,nous apprend que la

révocation de I'ordonnance de clôture a été accept,ée par

Ie juge de la mise en état et l 'affaire a été plaidée à

I ' aud ience  du  25  j anv ie r  1990 .

Le Tribunal a ainsi adnis que le défaut, de

communication de pièces pouvait justifier la révocation de

I'ordonnance de clôture et pouvait ainsi constituer une cause

grave au  sens  de  l 'a r t i c le  784 a l inéa 1  du  N.C.P.C. .

Le Tribunal a manifestement voulu respecter Ie

principe du contradictoire et éviter de statuer au vu d'un dossier

incomplet ce qui aurait êt*,ê le cas s'il avait écarté les pièces

non antérieurement communiquées.
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La révocat,ion a ainsi êLê ordonnée dans

1' j-nt,érêt d'une bonne administration de Ia justice.

Dans une autre affaire, Ia Société lryES SAINT-LAURENT

PARFI]MS AVAit AIITAiI 1A COMPÀGNTE GENERALE HORLOGERE

en déchéance de ses droits sur sa marque JAZ pour

désigner les produits de la classe 3 (parfums).

La déchéance avait été prononcée par le Tribunal de

Grande Instance de PARIS (14 décenbre 1988).

A hauteur de Cour, Ia procédure ayant été clôturée, la

Société YVES SAINT-LAITRENT a sollicit,é la révocation de

l 'ordonnance de cIôture dans des conclusions dites

"addit ionneJJ,es et de rabat de I 'ordonnance de cLôture".

En fait eIIe présentait un nouvel argument de fond

faisant valoir que la COMPAGNIE GENERÀLE HORI,OGERE

a déposé le l-er juillet 1988 une marçlue JAZ notammenÈ

pour désigner des parfums. Ce dépôt constituait selon

eIIe un renouvellement anticipé de la marque qui a fait

I 'objet d'une demande en déchéance. La défenderesse en

déchéance tenterait, ainsi frauduleusement, de conserver

ses droits en dépit de l'inexploitation de la marçlue

pour les parfums.

La Cour de PARIS par arrêt du 6 décembre L990 (65)

a considéré , après exanen du dépôt du Ler juillet 1988'

que la publicaÈion de l'enregistrement de Ia marque a

é té  e f f ec tué  au  B .O .P . I .  88  / 5L  so i t  en  1988 .

Y\IES SAINT-LAIIRENT était donc , selon la Cour, en mesure

de former sa demande additionnelle devant la Court
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largement avant l,ordonnance de clôture et en respectant

Ie principe du contradictoire.

La Cour a rappelé gue l'ordonnance de clôture qui

a été repoussée à deux reprises n'a pas été rendue

par  surpr ise.

Ainsi cette demande de rabat était recevable au regard

de  1 ' a r t i c l e  783  a l i néa  2  du  N .C .P .C . .

Mais la Cour n'a pas retenu que la formulation d'une

demande additionnelle n'éÈait pas une cause grave de

nature à justi f ier Ie rabat de I 'ordonnance.

EIle était donc "d'of tice irtecevable contme tardive" .

I1 faut relever ici que 1e mot,if de révocation

invoqué par YVES SAINT-LAURENT était le dépôt du Ler juillet

1988.11 éLait largement antérieur à I 'ordonnance de cIôture et

même au jugement de première instance (14 décembre 1988).

Le pouvoir d'appréciation laissé au juge en la

mat ière la isse une large p lace à l 'oppor tuni té .

La révocation peut être un acte de bonne

adminis t rat ion de Ia  just ice (c f  T.G. I .  MILLAU 22 févr ier  L990

aff.VALMONT) et son refus peut sanctionner un défaut, de diligence

des par t ies.

B) LE RECOURS A I'EXPERTTSE :

L'e:çertise est une mesure d'inst,ruct,ion

exécut,ée par un technicien.

Se lon  1 'a r t i c le  232  da  N.C.P .C. :
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"7e juge peut eommettre toute personne de son choix Pour
"7'êcLàirer par des constatations, Par une consultation
"ou par une expertise sur une question de fait qui
" requier t  Les lumières d 'un technic ien "  (66) ,

une Société cHrLLoT a demandé Ia déchéance de la marque

BRILLAT SAVARIN propriété de la Société CHEMINEAUD pour

désigner des vins.

Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement

du 24 mars 1980 (67), estimant ne pas avoir des éléments

de preuve suff isants de l'e:çloitation de la marque

concernée , a désigné un e:çert.

La mission de l 'e>çert était de déÈerminer :

- dans quelles condit ions, à quelles dates, par qui

et pour quelle utilisation ont été imprimées les

étiquettes portant la dénominat,ion BRILLAT SAVARIN;

si Ia société défenderesser êu cours du déIai

quinquennal concerné, avait ou non effectivement

commercialisé des vins sous la marque BRILLAT SAVARIN

et exploit,é cetÈe marque.

En matière de déchéance, il senble donc que

juge puisse recourir à 1'avis d'un expert sur Ia réalité

1'exploitation d'une marque arguée de déchéatlce.

Le recours à l 'e:çertise n'a Lieu que dans les

cas où des constatations ou des consultations ne suffiraient Pas

à  éc la i re r  le  juge  (a r t i c le  263  du  N.C.P .C.  ) .

Le régime applicable à I'e:çert,iee est énoncé

par  les  a r t i c les  232 à  248 e t  263 à  284 du  N.C.P.C. .

1e

de
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La décision qui ordonne I'expertise exprime

les conditions qui la rendent nécessaire r nonme le ou les

experts, dél imite la mission et le déIai dans lequel 1'e:çert

devra donner son avis (art icle 265 ). Cette décision est notif iée

par lettre simple à l'expert qui doit faire connaitre au juge son

acceptat ion (ar t ic le  267) .

Les opérat, ions d'e:çert ' ise (art icle 273 à 28L,

relèvent d,un formalisme supérieur à celui des constat,ations ou

des  consu l ta t i ons  (68 ) .

L'e:çert ne peut pas s'écarter de Ia mission

définie par Ie juge qu' i l  doit informer de l 'avancement des

opérat ions (ar t ic le  2731.

L'e:çert doit faire rapport au juge s ' i l  6e

heurte à des diff icultés faisant obstacle à I 'accomplissement de

sa miss ion ou s i  I ,extens ion de ce l le-c i  s 'avère nécessai re

(a r t i c l e  279 r .

11 est tenu de respecter Ie principe du

contradictoire comme à tout stade de Ia procédure. 11 doit donc

recueil l i r  les réclamations ou observations des part, ies , faire

mention dans son avis des euites gu' i I  leur a données et

lorsqu'el les sont écrites (d.ires à e:çert) les joindre à son avis

si les part ies Ie demandent (art icle 276r -

Selon I 'art, icle 2'15 t les part ies doivent

remettre sans dé1ai à l,expert tous les documents que celui-ci

estime nécessaire à I 'accompliesemenL de sa mission. En cas de

carence des partiesr le juge peut ordonner la production des

documents, s' i l  y a l ieu sous astreinte .
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Au terme de sa mission, l'expert, rend son avis

(article 282 à 284-Lr. 11 dépose un rapport au secrétariat de la

jur id ict ion

Son avis peut être e:qlosé oralement à

l 'audience s'i l  n'exige pas de développements écrits. Le recours è

cette facult,é n'est cependant pas fréquent,.

En matière de déchéance pour défaut,

d'exploitation, 1'écrit, nous paraÎt nécessaire ne serait,-ce que

pour permettre aux parties de développer dans la procédure

ultérieure leurs observations.

L'on ne saurait trop insister sur le fait que

l-a mission de l 'expert, est avant, tout d'e:q>oser des fait,s et de

les analyser dans le domaine de sa spécialité. Son travail doit

éclairer le juge, le pouvoir de décision appartient à celui-ci.

Dès Ie dépôt du rapport, le juge fixe Ia

rémunération de 1'e:çert et I 'autorise à se faire remettre

jusqu'à due concurrence les sonmes consignées au greffe.

S 2 - LES INCIDENES DE L'INSTâTTCE :

Les incidents peuvent mettre en cause la

structure de f instance. Tel est notamnent le cas de la jonction

de procédures connexes

Mais les incidents peuvent également affecter

Ie déroulement de I'instance par exemple le sureis à statuer.
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A) r-A COililEXrTE :

La notion de connexit,é n'est pas définie par

Ia loi.  Mais la pratique retient qu' i l  y a connexité lorsque deux

li t iges différents sont unis par un l ien tel gu' i I  est de

I ' int,érêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger

ensemb le  (69 ) .

I1 y a connexité lorsque deux ou plusieurs

demandes sont unies par des l iens si étroits gu' i l  y a intérêt à

les examiner  ensemble (70) .

La situation est régie par les art icles L0L à

L07  du  N .C .P .C . .

L'exception de connexité peut être soulevée en

tout état de cause sauf à être écartée par le juge si el le a ét,é

soulevée tardivement dans une intention di latoire (art, icle 103).

L'appréciat, ion de la connexité est une

question de fait qui relève du pouvoir souverain d'appréciation

des juges du fond.

On peut distinguer trois situations

lesquelles la connexité peut être retenue 3

1) La connexi té est  une condi t ion de recevabi l i té
demandes incidentes :

L'ar t ic le  7O du N.C.P.C.  pour  les demandes

addi t ionnel les ou reconvent ionnel les et  I 'ar t ic le  325 du N.C.P.C.
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pour les interventions exigenÈ que ces demandes se rattachent aux

prétentions originaires par un l ien suff isant.

Selon Messieurs VINCENT et GUINCHARD (7L1,

cette exigence correspond à la connexité.

Une demande en déchéance peut en effet revêtir

Ie caractère de demande incidente

2) La connexité peut être le motif du renvoi d'un l it ige devant une
autre jur id ict ion :

Telle est la situation lorsque sont' portées

devant, deux juridictions différentes deux demandes indépendantes

entre lesquelles existe un l ien étroit

Un jugement du 13 juillet L982 du Tribunal de Grande

Instance de NAIiITERRE a prononcé Ia déchéance d'une

marque CHARLES OF THE RITZ Pour les produits de la

c l asse  25 .

D'autre partr UII jugement du Tribunal de Grande Instance

de PARIS du 16 septembre L982 a constat'é 1a nullité

de trois marçfues CIIARLES OF TIIE RITZ et d'une marque

RITZ déposées par la SociéÈé CHARLES OF THE RITZ.

Appels ont, été relevés de ces deux jugementsr devant

Ia Cour de PARIS d'une Pafr, devant, Ia la Cour de

VERSAILLES d'autre part,.

La Cour d'Appel de VERSAIIJLES (saisie en appel du

jugement, de NAIiITERRE) a, sur conclusions conformes des

part,ies, renvoyé pour cause de connexité I'affaire

devant Ia 4e charnbre de Ia Cour d'Appel de PARIS
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laquel ler  Par  ar rêt  du 20 mars 1984 (72) ,  a  jo in t  les

instances en appel en raison de leur connexité.

II  s'agit de I 'application pure et simple des

disposi t , ions de I  'ar t ic le  100 du N.  C.  P .  C -  :

,,si 7e même Titige est pendant devant deux juridictions
,'de même degrê êgaTenent compétentes Eo_ur en connaltret
"7a juridieiion 

-saisie 
en second Tieu doit se dessaisir

"au l ro f i t  de l ,anJt re s i  I ,une des.par t ies Ie  demande.

"A dêfaut e71e peut 7e taire d'off ice".

Une autre espèce concerne un des nombreux lit,iges

relatifs à Ia marque CARL ZEISS IENA entre lee

organismes CARL ZEISS de I 'Est et CARL ZEISS de I 'Ouest

(HETDENHETM) .

Après Ia 2e çluerre mondiale et la séparation entre Ia

R .D .A .  e t  l a  R .F .A . '  une  concu r rence  s 'es t  i ns ta l l ée

ent,re les organismes de I 'Est et ceux de I 'Ouest qui

ont chacun repris l'e:çIoitation des marques de la

fondat, ion CARL ZEISS créée en 1889 à IENA.

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de

Cassation du 6 jui l let 1984 avait cassé un arrêt

de Ia Cour d'Appel d'ORLEAIIS qui avait prononcé la

déchéance de la marque CARL ZEISS fENA (propriété

des organismes de l'Ouest) et avait dit que les

organisrnes de I,Est avaient droit sur ]e territoire

français au nom comrnercial CARL ZEISS et avait, aménagé

I'usage de ce nom pour les organisrnes de I 'Ouest.

L'affaire a ét,é renvoyée devant Ia Cour de PARIS.

Parallèlement à cette procédure, deux nouveaur litiges

sont intervenus entre J-es partiee en raison de la

volonté des organismes de 1'Est d'ut i l iser la
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dénomination CARIr ZEISS IENA.

Dans Ia première procédure, les organismes de I 'Est

ont assigné Ie 20 aott, 1982 devant Ie Tribunal de

Grande Instance de PARIS ceux de l'Ouest pour faire

constater qu'ils sont propriétaires d'une marque CARL

ZEISS IENA gui est contrefaite par celle déposée par

Ies organismes d'HEIDENHEIM.

La seconde procédure en contrefaçon a été introduite

l-e L9 mai 1983 par les organisrnes de I 'Ouest et se

fonde sur les mêmes marques.

Les organismes de l'Est ont demandé au Tribunal Ia

jonct,ion de ces deux procédures et son dessaisissement

au profit de Ia Cour de PARIS saisie sur renvoi de

I 'ar rêt  de cassat ion du 6 ju i l le t  1984.  Le jugement

de I 'une ou I 'autre des procédures dépendr selon eu:Kt

de la solution retenue par la Cour de PARIS et notamment

de la question de Ia déchéance de la marque CARL ZEISS

IENA attr ibuée au:K organismes de I 'Ouest.

Le Tribunal de PARIS par jugement du 3 jui l let 1986 (731

a retenu Ia connexité et la joncÈion des deux

procédures.

En outre, selon le Tribunal, Ia demande en nullité de la

marque CARt ZEISS IENA déposée par les organismes de

I'Ouest et formée sur Ia base de la même marque déposée

par ceux de I 'Est, nécessite çlue soit tranchée au

préalable la question de la déchéance de la marque

antérieure CARI ZEISS IENA'question dont est eaisie la

Cour de PARIS.

Le Tribunal a jugé qu' i l  éLait nécessaire que la Cour
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d'Appel ait connaissance de 1'ensemble des données du

litige qui oppose depuis des décennies les organismes

CARL ZEISS de I 'Ouest à ceux de I 'Est  et  qu'el le puisse

statuer sur les imptications secondaires des queetions

qui lui sont soumises afin de clore Ie l it ige , d'éviter

une contrariété de décisions et une nultiplication des

procédures.

Le Tribunal s'est donc dessaisi au profit de

la Cour de PÀRIS appliquant ainsi les dispositions de I 'article

LO2 du  N.C.P .C.  :

"Lorsque Les juridictions saisies ne sont pas de même
"degrê, 7'excêption de Titispendance ou de connexité
"ne peut être soulevêe que devant 7a juridiction
"du degrê infêrieur."

3) La connexité peut iust i f ier la jonct ion d' instances s

It doit, exister entre les instances pendantes

devant la même juridict,ion un lien teI gu'il soit de I'intérêt

d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble

(ar t i c le  367 a l inéa 1  du  N.C.P.C.  )

Nous distinguerons trois situations dans

lesquelles Ia connexité a été retenue

11 y a connexité entre un litige en

contrefaçon et, une demande en déchéance de Ia marque opposée.
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La jonction peut également être ordonnée entre

deux procédures engagées par Ie même demandeur I'une en

contrefaÇonr I 'autre en déchéance.

Enfin, la connexité a également été retenue

entre deux actions en déchéance introduites Par le même demandeur

contre deux défendeurs distincts ayant déposé la même marque.

a) La connexité entre un litige en contrefaçon et
une demande en déchéance de }a marque opposée :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 2 mars Lg74 (74, a retenu la connexité d'une action

en contrefaçon ou imitation illicite intentée par une

Société BITLAT titulaire de Ia marque ORTIIOCiITôi contre

la marque ORTHOCYNOL déposée par la Société ROSA

PHYTOPHÀRMA et une action en déchéance demandée en

dé fense .

La même juridiction par un jugement du L2 janvier L982

(75) a prononcé la jonction :

- d'une procédure introduite le 3 avril 1980 par Ia

Société MONTAGUE-BIIRTON notamment en déchéance dee

droits de Ia Société PARFIn4S ROCHAS sur Ia marque FEMME

pour les produits de la classe 25 (vêt,enents et'

texti les ) ;

- et d'une procédure en date du 24 novembre 1981r êD

contrefaçon de la marque FEMME de la société PARFIruS

ROCHAS cont,re les marques de Ia demanderesse en

déchéance.
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Ces deux procédures ont été jugées connexes.

Dans une autre affaire, la Société FLoDoR a assigné Ie

31 jui l let, L980, Ia Société FRoMAGERTES BEL pour voir

prononcer la déchéance de ses droit's sur une marque

APERI.

Le 30 avri l  1981, la société défenderesse en déchéance

a aseigné à son tour, la Société FLODOR en validation

d'une saisie contrefaçon et en contrefaçon ou à tout

Ie moins imitation ilticite de sa marque APERI et des

marques ayant pour radical Ia dénomination APERI.

Elle a demandé la jonction de ces deux procédures.

Le juge de Ia mise en état a prononcé la jonction.

Ëe 1.8 mai !982, Ia soeiété FRo!4âGERrEs BBL a cs+igné

à jour f ixe la Société FLODOR pour I 'entendre juger,

après jonction de cette procédure avec les deux

précédenÈes, coupable d'actes de contrefaçon du fait du

dépôt, Le 26 juin 198L de la rnarque APERI.

Le Tribunal de Grande Instance de PARfS Q janvier 1983

(76) ) a prononcé la jonction de ces différentes

procédures en raison de la connexité des faits

incr iminés.

Par  a i l leurs,  Ie  15 septembre 1993,  la  Société

LABORÀTOIRES RENE GUINOT çIui a déposé Ia marque PEAU

NEIIVE (le 7 mai L993) a assigné la Sociét,é CLARINS en

déchéance de ses droits sur Ia marçlue PEAU NEIIVE

CLARINS.

Le 9 novembre 1993, lê Société CLARINS a elle-même
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assigné GUINOT en contrefaçon de sa marque-

Les deux procédures ont ét,é jointes Le 27 novembre 1993

(Cour d 'Appel  de PARIS 7 mars 1995 (771'r .

La jonction pour connexité peut, êt,re prononcée même si

Ia procédure en conÈrefaçon est introduite par le

cessionnaire d'une marque alors que l 'action en

déchéance est miee en oeuvre Par le défendeur en

contrefaçon contre le cédant. Telle est Ia solution

du jugement du Tribunal de Grande fnstance de PARIS

du 2 mai 1990 (Soclétés I{ANUFACTI'RERA MONTANA'

EUROPESTYLE et autres ./. ETABTISSEMENTS GAÀINAZ et

au t res  (78 )  )

b) La connexité entre deux procédures engagées par Ie
même demandeur I'une en contrefaçon, I'autre en
déchéance :

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS par jugement

du 20 octobre L988 (791 a ordonné la jonction de deux

procédures introduites par la Société PRONITPTIA

titulaire de marçlues PRONIIPTIAT Ia prernière en déchéance

des droits de la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK sur sa

marque PRONOVIAS (le 2l septembre t987|, Ia seconde le

26 janvier 1988 en contrefaçon de Ia marque PRONUPTIA.

cette juridiction a également constaté La connexité

de différentes procédures dans un jugement, du 9 mars

L989 (80). Une Société KEVIN propriétaire de la marçlue
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PASSION a assigné en contrefaçon de sa marçlue une

SociéÈé M.P.V.B.  qu i  commerc ia l isa i t  des par fums sous la

dénomination VIA PASSION

Après intervention des sociétés L'oREAL et DTPARCo,

1a première en qualité de titulaire des marques VIA

PASSION et MOI LA PASSfON, ]a seconde comme fournieseur

du parfum, Ia société KEvrN les a assignées pour voir

dire et, juger la marque MOI LA PASSION déchue.

La jonct, ion a été prononcée.

Par ailleurs , la Société ETABL,ISSEMENTS CHARLES

DEMERY titulaire d'une marque SOULEIADO pour désigner

des produits texti les a assigné le 6 janvier L990,

Ia SARL tES VIGNERONS DU CERESSOU en responsabilité

civile parce que LÀ CAVE COOPERÀTM LES VIGNERONS

DU CERESSOU avait, déposé Ia marque SOULEIADO pour

des  v ins .

Le 4 mai L990, la Société CHÀRLES DEMERY a assigné

le liquidateur judiciaire de 1'ItNrON DES COOPERATMS

LES VTGNERONS DU CERESSOU (U .C .O.V . r .C .  ) .

Le 13 juin 1990 i l  a assigné en responsabil i té civi le et,

en déchéance de la  marque l 'U.C.O.V. I .C.  en la  Personne

de son président,. Le Tribunal de Grande Instance de

PARIS par jugement, du 9 avri l  1991 (81) a prononcé Ia

jonct,ion de ces différentes procédures en raison de

leur connexité.
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c) La connexite entre deux actions en déchéance
introduites par Ie rnême demandeur contre deux
défendeurs distincts ayant déposé Ia même marçlue :

Une Société SUNKIST GROWERS a assigné le 15 octobre

L980, devant Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

une sociéLé KAJO en déchéance de la partie française

de 1a marque internationale KISS.

Le 15 octobre L980rla Société SITNKIST GROWERS a assigné'

aux mêmes fins que KAJO' une Société PETER ECKES

titulaire d'une marque int'ernat'ionale KISS-

KAJO prétendait avoir concédé une licence d'e:qtloitation

de sa marque à la Société PETER ECKES-

SITNKTST a demandé au Tribunal d'srdonner Ia joneLi-on

des deux procédures.

Le Tribunal de PARIS par jugement du L8 octobre L982

(82) a constaté que les deux procédures avaient toutes

deux trait à la déchéance de la marque KISS, bien que

cette dénomination ait fait l'objet' de deux

enregistrements dist,incts et qu'en raison de leur

connexité iI y avait lieu d'ordonner Ia jonction.

En revanche, Pâr le même jugement iI a refusé de

prononcer la jonction de ces deux procédures avec celles

ouvertes par lee assignations en contrefaçon décernées

par la Société SITNKIST GROWERS contre ces mêmes sociétée

et leurs f i l iales et, I icenciés.

Selon le Tribunalren effet I'instance en cont'refaçon de

la marque sttNKIsT ne peut être jointe à la procédure

en déchéancer car elles n'ont pas le même objet' et
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n'opposent pas les mêmes part ies.

Ce deuxième litige a donné lieu à un jugement du

Tribunal de PARIS en date du L7 octobre 1983.

Les deux jugements ont fait  I 'objet d'un appel et la

Cour de PARIS (5 mars L987 (83) ) a joint les procédures

en raison de leur connexité.

Les juridict,ions saieies aPprécient en effet

souverainement au vu non seulement des parties en cause et de

1'objet de ces procédures, mais égalenent de l 'état de

l'avancement de celles-ci, l 'opportunité de prononcer ou non la

jonct ion

C'est ainsi que le Tribunal de Grande Instanee de PÂRISt

saisi d'une assignation décernée Ie 3 mars 1986 par Ia

Sociét,é JOHNSON & JOHNSON' à I'encontre de la Société

BEIERSDORF A.G., en déchéance de ses droits sur les

marques TRICODUR et TRICOFIX, a par jugement en date du

16 décembre 1986 (84) rejet,é la demande de BEIERSDORF

sollicitant la jonct,ion de cetÈe procédure avec celle

int,roduite par JOHNSON & JOHNSON le 9 avril 1984 tendant

à Ia déchéance de la marque TRfCOPLAST.

Le Tribunal a jugé que l ' intérêt d'une bonne

administration de la justice ne justi f iait  pas la

jonction car les périodes d'exploitat ion des trois

marques étaient différentes.
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B) LE SURSTS A STATUER :

La juridiction peut ordonner dans certaines

circonstances la suspension du cours de I ' instance. Le régime

généra1 du sursis à statuer est édicté par les articles 377 à

380-1  du  N.C.P .C. .

Hors les cas où Ia loi le Prévoit

expressémentr le juge dispose d'un pouvoir souverain Pour apprécier

1'opportuni té du sursis à statuer (85).

Le sursis se poursuit pour Ie temps ou jusqu'à

Ia survenance de 1'évènement déterminé par Ia juridiction (article

378) .  I I  ne  dessa is i t  pas  le  juge (a r t i c le  379 a l inéa 1) .

La décision de sursis à statuer si eIIe est,

rendue en premier ressort, peut être frappée d'appeI sur

autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s' iI est

just,if ié d'un motif grave et, légit, ime (article 380 alinéa 1 du

N.C.P .C.  ) .

Le Premier Président statue en la forme des

rêférês et doit être saisi dans le nois qui suit la décision. S'i l

fait droit à la demande, iI f ixe Ia date à laguelle l 'affaire sera

examinée par Ia Cour.

La décision de sursis rendue en dernier

ressort peut être attaquée par Ia voie du pourvoi en cassation

mais uniquement pour violat,ion de la règle de droit (article 380-1

du  N.C.P .C.  ) .

Nous distinguerons entre le sursis à statuer

en présence d'une demande en contrefaçon et d'une demande en

déchéance, le sursis à statuer sur I 'act,ion en déchéance d'une

marque en cours de renouvellement et, les autres situations.
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1) Le sursis à statuer en présence d'une demande en
contrefaçon et d'une demande en déchéance :

Fréquemment les parties à une action en

contrefaçon sont les mêmes que celles à une action en déchéance.

Nous évoquerons successivement le sursis à

statuer sur 1'action en contrefaçon et, celui sur l 'act,ion en

déchéance.

a) Le sursis à statuer sur l 'action en contrefaçon
en raison d'une demande de déchéance :

ra sociéré LEs PETIÎS FItS DE LOUrS MUttrEZ (ei-

après MULLIEZ) qui se dit aux droits de Ia SARL

ETABLTSSEMENTS L. MT]LLIEZ - LESTIENNE IiIUIAiTE dC 1A

marque TRADITION, a elle-même déposé une marque

TRADITION.

MULLIEZ a assigné en contrefaçon un sieur Uef,enO qui

avait aussi déposé une marque TRjN)ITION FRÀNCAISE

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS a rejeté la

demande de MULLIEZ par jugement, du 29 octobre 1969 .

MULLIEZ a relevé appel. HALARD avant, de conclure sur cet

appel a introduit,, devant le Tribunal de Grande Inet,ance

de PARIS, une action en déchéance de la marque TRÂDITION

puis a conclu dans f instance en appel au sursie à

statuer juegu'à ce que le Tribunal se soit prononcé

sur la déchéance.

L 'ar rêt  de la  Cour  d 'Appel  de PARIS (2 mars L97t  (86))
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a considéré qu' i l  n'y avait,  pas l ieu de surseoir à

statuer. La dat,e d,effet de la déchéance si el le était

prononcée, ne pourrait pas être antérieure à Ia date

de sa demande.

Or, I'action en contrefaçon ayant été introduite avant

I 'action en déchéance, el le vise nécessairement des

f aits antérieurs à cet'te date.

Cett,e solution a également été adoptée par le Tribunal

de Grand.e Instance de PARIS (2 mars Lg74 (87)) '  11 n 'y

avait pas l ieu de surseoir à statuer Eur Ia cont,refaçon

qui demeurait même si la déchéance devait être prononcée

postérieurement.

Observons que cette motivation n'eet plus

d,actual-ité du fait, des modifications apportées par Ia loi de 1991-

au mode de computation du déIai quinquennal.

En sens contrairerla cour d,Appel de PARISTPa3 arrêt du

i-1 janvier Lg75 (88) a sursis à statuer en contrefaçon.

La marque TITOU ET LE PETIT CAIIARD avait été déposée par

une dame VEROONE, laque1le avait assigné en contrefaçon

et en interdict ion d'usage Ia société MAISON D',EDITIONS

DUPUIS qui avait, utilisé la dénomination TITOU dans le

t i t re  d 'a lbums.

La Société DI'PUfS avait opposé à cette demande un

jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 10
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jui l let Lg74 rendu entre les mêmes part ies qui avait

déclaré lladame VEROONE déchue de ses droits sur sa

marque à compter du 20 jui l tet 1973.

OF, ce jugement n'avait pas encore acquis autorit'é

de Ia chose jugée.

La Cour a alors considéré gu' i l  y avait,  l ieu de surseoir

à statuer sur Ia demande d' int,erdict ion d'usage jusqu'à

ce que l'action en déchéance intentée par DIIPUIS ait'

fa i t  I 'ob jet ,  d 'une décis ion déf in i t ive.

b) Le sursis à st,atuer Eur une action en déchéance en
présence d'une demande en contrefaçon :

Un jugement, du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 30 juin 1-986 a déclaré nulle Ia marque FEMININ DE

FABERGE déposée par la Société FABERGE INC. r conme

étant une imitation illicite de 1a marque FEMINA

déposée par Ia Société BOURJOIS . Ce jugement a ét'é

f rappé d 'appel .

Le 5 aott, 1986, Ia Société FABERGE a assigné devant le

Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Ia Société

BOURJOIS en déchéance de ses droits sur la narque

FEMINA. Ce1le-ci a demandé Ie sursis à statuer dans

I'attente de I'arrêt de la Cour de PARIS sur f imitation

illicite. Le Tribunat de NAIiITERRE par jugement du

13 janvier L987 (89) a refusé de surseoir à statuer.

"L'arrêt de 7a Cour de PARIS, quel que soit Ie prononcé

du présent jugement, garde son intérêt, et, on ne peut,

pas dire que 7'action de 7a Société FABERGE en
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dêchêance ne sojt pas iuridiquement protégeable".

par arrêt du I octobre 1987 (90), la cour de vERSAILLES

a confirmé le jugement et a considéré qu"'il est

conforme à 7'administration d'une bonne justice de

statuer immêdiatement sur 7a déchêance de Ia marque afin

d'êviter que soit éventuellement poutsuivie une

procédure paral lèLe dépourvue d' objet".

Par ailleurs, une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK

a assigné Ia Société PRONITPTIA en déchéance de Êes

droits sur Ia marque PRONOVfAS. La défenderesse

invoquant I 'excuse légit imer a conclu au sursis

à statuer dans I 'attente de l 'arrêt de la Cour de

êassaÈion saisie d'un penrvei sur un arrêÈ de la

Cour  d 'appe l  de  PARIS  du  25  ma i  1989  (91 ) .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé Ie

20 décembre 1989 (92) que PRONUPTIA pouvait avancer une

excuse légitime de non-e:<ptoitation du fait d'une action

en contrefaçon introduit,e par Ia Société PRONOVIAS

SAINT-PATRICK contre la marque PRONOVIAS. C'est en

raison de cette procédure que PRONUPTIA ne pouvait pas

exploiter la marque.

Les conséquences de I 'existence d'une

procéd.ure sur Ia valeur de 1'excuse persistent jusqu'à

l, intervention d'une décision définit ive. Ainei Ie Tribunal a

ordonné le sursis à statuer jusqu'à intervention d'un arrêt sur le

pourvoi en cassation formé à l'encontre de la Cour de PARIS ayant

statué sur la demande en contrefaçon.
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Le Tribunal n'a fait  qu'appliquer Ia faculté

qu i  I u i  es t  o f fe r te  pa r  I ' a r t i c l e  110  du  N .C .P .C .  :

"Le juge peut également suspendre 7' instance lorsque 7'une
"des parties invoque une dêcision frappée de tietce
"opposition, de recours en rêvisionr ou de pourvoi en
"cassa t i on " .

ordonner .

procédure

le

La juridiction peut également d'office

sursis jusqu'à la solution à intervenir d'une

vidée par une décision définitive.

Suite à un arrêt de Ia Cour de PARIS du 20 mars L984

(93) qui avait annulé et déclaré déchues plusieurs

marçlues CHARLES OF TIIE RITZ propriétés de la Société

CHARLES OF THE RITZ, une autre Société' THE RITZ HOTEL

visés dans les dépôts des marques annulées ou déchues.

EIIe a ensuite assigné en contrefaçon la Société des

GAIERIES LAFAYETTE distributrice de produits revêtus de

Ia dénomination RITZ et la Société CHARLES OF THE RITZ

qui les avaiÈ fournis.

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS a jugé le 24

avr i l  L986 (94,  que la  Société RITZ n 'avai t  pu déposer

la marque RITZ qu'en conséquence de I'arrêt de Ia Cour

de PARIS du 20 mars L984 , Çlui avait mis à néant les

droits de CIIARLES OF THE RITZ sur ses marques.

L'arrêt de Ia Cour de PARIS avaj-t été frappé d'un

pourvoi en cassation. L,e Tribunal a retenu que si

"Ia juridiction suprême" admettait, le bien fondé

du pourvoi, la juridict,ion de renvoi pourrait êt,re

amenée à apprécier différemment, les droits respectifs
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allégués par les parties sur la dénomination RITZ'

Ainsi, Ia validité de Ia marque RITZ déposée par

Ia Société RITZ, fondement principal des poursuites

pourrait être contestée.

or', Ies dépôts de la société CHÀRLES OF TIIE RITZ et de

Ia Sociét,é RrTz concernaient les mêmes produits.

Le Tribunal a donc jugé conforme à une bonne

administration de la justice de surseoir à statuer

en raison de I'importance des intérêts économiques et

sociaux en jeu jusqu'à la décision de la Cour de

Cassation sur le pourvoi.

Ce jugement fait expressément référence

, À n  
' l  

,
a - . v a  .

n'avai t invoqué une décision fraPPée d'unaucune des

pourvoi en

part ies

cassaÈion.

A 1'expiration du sursisr f instance est

poursuivie à f initiative d.es parties ou à Ia diligence du juge à

moins qu' i l  n 'y ai t  un nouveau sursis (art , ic le 379 al inéa 2).

En la présente espèce, si Ia Cour de Cassation

censure Ia Cour de PARIST uD nouveau sursis devrait être prononcé

jusqu'à l 'arrêt  de Ia Cour de renvoi .

Suivant les circonetancect, Ie juge peut

révoquer Ie sursis ou abréger Ie délai (article 379 alinéa 3).
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2) Le sursis à statuer sur I 'act ion en déchêance d'une
marque en cours de renouvellement :

La SociéIé LES VIGNERONS REI'NIS DES COTES DE BUZET A

assigné Ia Société NICOLAS NAPOLEON eÈ Cie en

déchéance de ses droits sur treize de ses marquea.

Huit d'entre ellee étaient venues à expiration avant

I,assignation et avaient été déposées en renouvellement.

Leur enregistrement, n'était pas encore intervenu au jour

de I 'audience.

Sous l,empire d.e Ia Ioi de L964, Ie renouvellement était

un dépôt distinct et la demande d'enregistrement

pouvait être retirée avant le rejet du dépôt ou avant

l,enregistrement de la marque.La société demanderesse

a soll icité un sursis à Êtatuer sur la déchéance des

marques en cours de renouvellement.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 rnai 198L

(95) ) a constaté "qu'iL ressort de ces textes que 7es

marques en canJse, non encore enregistrêes et qui peuvent

faire 7 'objet  d 'un rejet  de J,eurs dépôts,  n 'ont  pas

actueTTement d'existence Lêgale, et que par aiTTeurs

Teur portée quant aux produits et services gu'eJ'Ies

dêsignent peut être modifiée ".

II a donc ordonné Ie sursis.

Dans une autre affaire, la Société NICOLAS NAPOLEON et

Cie a été assignée en déchéance de ses droit,E 6ur la

marque MANDARINE NAPOLEON par la Société FOUCROY . Le

Tribunal de Grande Instance de PÀRIS, Pêt jugement du 3

novembre 1983 (96), a décidé de surseoir à statuer sur
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cette demande jusqu'à I'enregistrement éventuel du dépôt

en renouvellement de la marque.

Selon Ie Tribunal, l 'absence d'enregistrement rend pour

f instant sana objet la demande en déchéance.

Le sursis à statuer sur 1'action en déchéance introduite

par la sociét,é CAI{PINA contre la marque YOGGY, déposée

par I'UNION LAITIERE NORMAIIDE , a été prononcé par un

arrêt de la Cour de PARfS du 10 janvier 1991 (97,

jusqu'à nouvel enregistrement de la narque déposée

en renouvellement.

Depuis 1'entrée en vigueur de la loi du 4

janvier 1991, Ies fermaliÈés du renouvellemenÈ snÈ éÈé allégées

par rapport à la situation en vigueur souÊ I'empire de Ia loi

ancienne . En effet, I '  enregistrement peut être renouvelé par

décl-arat ion du propr iétaire (art ic le R 7L2 24 du C.P.I . )  à Ia

condition qu'il ne comporte pas de modification du signe ou

d'extension de Ia l ist,e des produit,s ou des services (article R

712-25r .  S ' iL  y  a  rnod i f i ca t ion , i I  ne s 'agi t  pas d 'un

renouvellement mais d'un nouveau dépôt, qui peut, êt,re concomittant

à la déclaration de renouvellement.

Le renouvellement pur et eirnple ne fait Pae

1'objet, d'un nouvel examen des conditions de validité par

1'r .N.P.I .  conrme cela étai t  le cas Êrous l 'empire de la lo i  de

L964 .

Il nous semble cependant que si Ie

renouvellement n'a pas été publié au B.O.P.f . avant I 'e:çiration

du dépôt, précédent, tout,e demande en déchéance de la marque en
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cours de renouvellement devra faire I 'objet d'un sursis à

jusqu'à décision sur la marque renouvelée.

stat,uer

3) Les autres situations :

Le sursis à statuer peut être Ia sanction

d.'une carence procédurale ou être indépendant, de toute idée de

sanct ion.

a) La sanction d'une carence procédurale :

prononcé pour défaut de communication de pièces par le demandeur.

La société PARFITMS MARCEL RocHAs avait assigné Ia

Société BIENAIME en déchéance de ses droits sur une

marque AIjDACE. Déchue en première instancerla Société

BIENAIME a formé un incident de communication de pièces

pour demander à la cour de sureeoir à statuer tant que

Ia Société PARFIIMS MARCEL ROCHAS n'aurait pas communiqué

les pièces dont elle entendait se 6ervir en }a cause.

Mais Ia Cour de PARIS, pêr arrêt du 25 octobre l97L (98)

a rejeté cette exception de comrnunication de pièces

au motif que la preuve de l'e:çloitation inconbe au

titulaire d.e la marque dont la déchéance est demandée.
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Ce n'était,  donc pas

les pièces établissant Ia

à Ia société demanderesse

non-erçloitation

égard à l 'é ta t

s ta tue r .

Le caract,ère tardif de la demande en déchéance,

de la procédure, peut être un rnotif de sursis

eu

à

La Société MOORGATE TOBÀCCO a revendigué, Le 21 rnai

Lg7g, la propriété de Ia marque GoLDEN LIGHTS déposée

par Ia Société PHTLTP MORRTS par application de Ia

convention d,union de PARIS. Elle a également demandé,

Ie 10 janvier 1980, la null i té de cette marçIue déposée

selon el le en fraude à ses droits ainsi que la déchéance

Pour sa part, Ia Société PHILIP MORRIS a reconvention-

nellement demandé Ie 4 janvier 1980 la constatat,ion de

Ia contrefaçon des marques LIGHTS et GOLDEN LIGHTS.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement

du L1 avri l  1980 (99), a constaté que la sociét,é PHILIP

MORRIS ne rapportait pas en I'état la preuve de

1'explo i ta t ion.

II a cependant fait droit à la demande de PHILIP MORRIS

tendant à ce qu' i l  soit sursis à statuer sur la

déchéance présentée Ie  10 janv ier  1980.  En ef fe t r la

déchéance n'a ét,é présentée que 8 Jours avant

I 'audience. PHILIP MORRIS n'avait donc pas le temps de

préparer tous les éléments utiles à sa défense

Le Tribunal a précisé gue la tardiveté de Ia demande

en déchéance était, motivée par une demande également
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tardive en contrefaçon de Ia marque LIGHTS Le 4 janvier

1980 .

Le Tribunal a renvoyé les débat,s à une audience

ultérieure.

I l  nous parait s'agir d'un renvoi ordonné dans

Ie souci d,une bonne administration de Ia justice pour permettre

aux parties de s'e>rpliquer plutôt, que d'un véritable sursis à

statuer.

Cette décision n'entrainait, pas en effet

"suspension du eours de 7'instanee".

Le sursis à statuer peut être prononcé 6ur une

exception d'irrecevabitité d'une demande en déchéance.

Monsieur ARIES avait demandé Ia déchéance de deux

març[ues dénorninatives SAINT-MICHÀEL déposées par Ia

Société IîARKS & SPENCER.CeIIe-ci a opposé une exception

d'irrecevabilité. Le jugenent du Tribunal de Grande

Instance de PARIS du 27 octobre L974 a ordonné le

eursis à etaLuer sur cette exception et a joint eon

examen au fond,, cela pour permettre de rechercher si

ARIES justif iait d'un intérêt à agir.En effet Ia

validité du dépôt de la marque SAINT-MICIIAEL gu'il avait

effectué était contestée et iI ne prouvait pas non plus

une activité dans le domaine d'e:çIoitation des marquee
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en cause (Tribunal de Grande

L976 -  mo t i f s  ( 100 )  ) .

Instance de PARIS 15 rnars

Une invitation à conclure sur un point précis peut

motiver un sursis à statuer sur une action en déchéance.

La Société B.H.v. t i tulaire de la marque RIVOLIA

notamment pour désigner des bijoux a ét,é assignée en

déchéance part, iel le par la Société BIJOUTERIE DIFFUSION.

r-,a Société B.H.V. a assigné BERNARD POTTIER' le gérant

de la Société BIJOUTERIE DIFFUSIoN et titulaire de Ia

marque RMLI r êD contrefaçon ou imitation illicite de

sa marque RIVOLI et' en déchéance des droits sur cett,e

La demande en déchéance de la marque RIVOLI a été

rejetée en première instance.

La Cour d 'Appel  de PARIS (8 octobre L992 (101))  a

constaté que Ies parties ne s'étaient pas e:çIiquées sur

1e point de savoir si 1'uti l isation de la marque RIVOLI

telle que rapportée par POTTfER, irrégulière au regard

des droits de la Société B.H.V. demanderesse en

déchéance, pourrait lui être opposée Pour faire échec à

cette demande.

La Cour a invité les part,ies à conclure à ce sujet car

iL importe que Ia nature de l'e:çloitation revendiquée

par POTTIER, pour s'opPoser à la déchéance, soit

qualifiée à raison de son éventuelle irrégularit,é, pour

qu'iI puisse en être tiré les conséquencea exactes au

regard de I 'article 11 de la loi du 31 décembre L964.
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Il y avait donc l ieu selon Ia Cour, de surseoir

statuer jusqu'à ce que les part ies aient conclu.

ici appliqué les disPositions deLa Cour a

I ' a r t i c l e  I  du  N .C .P .C .  :

"Le juge peut inviter
"explications de fait
" so lu t i on  du  L i t i ge " .

7es parties â fournir les
qu'iI estime nécessaires â Ja
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La décision juridict ionnelle dénoue I ' inst,ance

en déchéance. Son eff icacité (section 1) est subordonnée à

certaines condit ions

La décision prononçant Ia déchéance a en outre

d,autres ef fe ts  (sect ion 2,  tenant  notamment  à I ' inscr ip t ion et  à

Ia radiation de la marque déchue.

Section 1 - L'efficacité de la décision elle-même :

La décision

opposable au défendeur  (S 1) .

d ' e f f i cac i t é  (S  21 .

n 'a  d 'e f f i cac i t é  que  s i  e l l e  es t

I1 en résu1Le un certain degré

S 1 - L'OPPOSABII.ITE DE IÀ DECISION 3

Pour être opposable, Ia décision doit être

not, j-f  iée. C 'est cette notif  ication qui constitue Ie point de

départ du déIai d'exercice d'une voie de recours.

Cette notification produit cet effet dès lors

a été rendue à I 'encontre d'un défendeurque la décis ion
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réguIièrement cité, qu' i l  ait  comparu ou non. Dans Ie premier cast

Ia décision est dite contradictoire. Dans Ie second, el le est soit

rendue par défaut, soit réputée contradictoire.

A) LA ll0TrFICATr0ll D'UllE DEcrsr0N COIITRADICT0TRE :

Pour produire pleinement ses effets, le

jugement doit être notif ié. La notif ication a pour objet de porter

Ia décision à la connaissance du t i tulaire déchu. EIle constitue

1e point, de départ du délai de recours et est Ie préalab1e à

1 'exécut ion.

La notif ication est faite par voie de

s igni f icat ion par  acte d 'hu iss ier

La signif icat,ion doit être f aite dans le

scrupuleux respect des formes imposés par Ie Code.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 25 mars L992 a prononcé Ia déchéance d'une marçlue

de Monsieur LOUFRÂNI et a été signifié en mairie

le  2L avr i l  L992.

LOUFRANI a relevé appel Le 27 nai 1992

La société LE MrDr LIBRE (demanderesse en déchéance)

a opposé I ' i rrecevabil i té de l 'appel conme tardif-

LOUFRjÊNI a invoqué Ia nullité de la signification

du jugement. L'ordonnance du conseiller chargé de

Ia mise en état a déclaré LOUFRAIII irrecevable en

son appel. Ce dernier a déféré I 'ordonnance à Ia Cour

et a demandé que la nultité de Ia significat,ion et' Ia
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recevabilité de son appel soient, constatées.

LOUFRANI a attégué que tes formes prescrites à

I 'a r t i c le  655 du  N.C.P.C.  n 'on t  pas  é té  respec tées

par I 'huissier. I l a notamment conÈesté avoir eu

connaissance d'un avis de passage ou d'une lettre

l'informant du jugement dont il aurait, été informé

uniquement par Êon conseil. II a estimé que

f irrég'ularité 1ui a fait grief dès lors gu'i l  n'a pu

relever appel dans Ie mois

L'arrêt de la Cour d'Appel de PÂRIS du 22 septembre 1993

(1) a rappelé que Ia validité d'une signification par

acte d'huissier devait être appréciée au regard des

ar t i c les  654 eÈ su ivants  du  N.C.P.C. .

L'article 654 dispose en effet que Ia significat,ion

doit être faite à personne ce qui impose à I 'huissier

avant toute autre ditigence de chercher à rencontrer Ia

personne destinataire.

L 'ar t ic le 655 énonce gu'en cas d ' impossibi l i té de

remise à la personne concernée, 1'acte peut être délivré

au domicile du destinataire:

- à toute personne qui e'y trouve présente, ce qui

impose à I 'huissier de s'assurer qu'aucune personne ne

se trouve au domiciLe i

- à défaut au gardien i

- et, en dernier lieu à tout, voisin.

Dans tous les cas, un avie de passage doit être laiseé

au domici le.  En outrer l 'ar t ic le 656 impose à 1 'huissier

de s'assurer çlue personne ne veut ou ne peut, recevoir
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I 'acte à domic i ler  avant

mair ie .

de remettre coPie de l'acte en

Après Ie rappel de ces principes, la Cour

pris en considération les circonstances propres à I 'espèce.

Elle a constaté que I 'huissier avait coché une case

en regard d'une phrase préirnprfunée: "personne n'ayant pu

ou voulu recevoir 7'acte et vêti f ications faites que 7e

destinataire demeure bien â . l 'adresse indiquée"

L'huissier a également ajouté Ia mention manuscrite

"absent" et que le domicile avait été certifié par

1a "f i77e du cge" et gu' i l  avait donné copie de I 'acte à

Ia mairie "Paris 76e" où iI  en a été donné récépissé.

La phrase préimprimée était suivie d'une mention :

"un avis de passaqe a été Taissé au domiciTe et Ia

Tet t re  prévue par  7 'ar t ic le  658 du IV.C.P.C.  avec Ia

copie de 7'acte de signif ication ont êtê adressées

7e  22  av r iT  7992" .

Sur Ia "f iche du clerc", }a Cour a relevé les

abréviations "Abt - Cge Abt - Par fi77e Cge en DC -

Avis porte Toge - l{air ie".

La Cour a jugé que I'huissier devait tenter une remj-se

à personne c,est à dire essayer de rencontrer Monsieur

LOITFRANI en frappant à sa porte et à défaut tenter de

remettre I'acte à toute personne qui se trouverait à

son domici le.

OE, selon la Cour il ne résultait pas des mentions du

procès-verbal qui font foi jusgu'à inscription de faux
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que 1'huissier se soit d'abord rendu à I 'appartement de

LOUFRANI pour  s 'assurer  "qu ' i7  ne s 'y  t rouvai t  pas ou

gue personne ne s'y trouvait ou qu'aucune personne

présente dans ce domici le ne pouvait ou ne voulait

recevo i r  7 ' ac te " .

La certification du domicile par le concierge ou par

sa f i l l -e est exempt,e de crit ique , mais I 'huissier ne

pouvait pas s'en remettre à Ia fille du concierge pour

s,enquérir de 1a présence ou de I 'absence de LOUFRjANI.

La Cour n'a pas reproché à I 'huissier de ne pas avoir

remis l 'acte à la f i l le du concierget eu égard à son

âge  (L2  ans ) .

Cependant , ,  e l Ie  re lève gu ' i I  ne résul te  pas d 'une

mention autre que préimprimée çlue l'huissier ait alors

cherché à remettre l 'acte à tout voisin ce ç[u' i l  devait,

tenter de faire avant de se rendre en mairie.

11  y  a  a ins i  v i o la t i on  des  a r t i c l es  du  N .C .P .C .

préc i tés.

Cette violation a fait grief à LOITFRÀNT. "qui n'a pas étê

mis en mesure de connaltte en temps ut'ile 7a date de

signif ication et de refever appel dans 7e déIai d'un

mo is " .

La nullité de la signification a ét'é prononcée et' par

là même son inefficacit,é. La Cour a renvoyé I'affaire

à }a mise en état, pour conclusions sur le fond ou à

défaut radiation.
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NOTIFICATIO]I D'UIIE DECISIO]I RE]IDUE PAR DEFAUT
REPUTEE CO}ITRADICTOIRE :

Le jugement est rendu Par défaut, si le

défendeur n'a pas été cité à personne et si Ie jugement n'est Pas

suscept ib le d 'appeI.

Les jugernent's en matière de déchéance ne

portant, pas sur des montants déterminés ' sont toujours

suscept i -b les d 'appel  .

La décision rendue à l'encontre du défendeur

non comparant est ainsi réputée contradictoire (article 473 du

N.C .P .C .  ) .

La voie de I 'opposit ion sera alors fermée.

Cette solution est critiquée par Messieurs VINCENT et GUINCHARI)

(2 ) .

Aucun délai n'est en principe imposé Pour

procéder à Ia notif ication d'un jugement contradictoire.

Un jugement rendu par défaut ou réput'é

contradictoire au motif  gu' i l  est susceptible d'appel, est non

avenu s' i1 n'a pas été notif ié dans les six mois de Éta date

(a r t i c l e  478  du  N .C .P .C .  ) .

Cependant le défaut de comparution peut être

régularisé dans I 'hlpothèse où Ie défendeur n'a pas été cité à

personne. Sa réassignation est alors possible soit à I ' init iat ive

du demandeur, soit sur décision du juge (art icle 4?1 al inéa L).

Le jugenent, est, réputé contradict'oire lorsque

Ie défendeur en déchéance n'a pas constitué avocat bien gu'i l  ait

B) LA
OU
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été assigné selon les formalités prescrites par I 'art icle 659 du

N.C.e.C. (Tr5-bunal de Grande Instance de PARIS 24 novembre L994

(3)  et  Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 8 févr ier  L995 (4)) :

"Lorsque 7a personne à qui  l 'ac te doi t  ê t re s ign i f iê  n 'a  n i
"domièi7e, ni rêsidence, ni Tieu de ttavaiT connus'
"7'huissier de justice dresse un ptocès-verbal où i7 relate
"avec prêcision les diTigences qu' i I  a accomPlies pour
"rechercher 7e destinataire de l 'acte
"Le même jour ou , âu pJ,us tard 7e premier jo.ur ouvrable
"suivantr -  à  peine de nuLLi tê ,  J , 'hu iss ier  de just ice envoie
"au destinatàire, à 7a dernière adresse connue, Par Tettre
"recommandêe avec demande d'avis de rêception, une copie
',du procès-yerba-Z à 7aquel-Ie est jointe une copie de 7'acte
"objet  de 7a s ign i f icat ion.
"Le jour  même, l ,hu iss ier  de just ice av ise 7e dest inata i re ,
"pa{ TeXtre simple, de I 'accompljssement de cette fotmalitê.
,,Les dispositlons du présent article sont aPplicables â Ia

"signifi-cation d'un aête concetnant une personne moraTe qui

"n'â plus d'établissement connu au Tieu indiquê c.olmme siège

"sociâL par Ie registre du conmerce et des sociêtés".

une société THE ÀLL ENGLAND LAlrtN TENNIS CLUB (WII{BLEDON)

a été jugée bien fondée dans sa demande en déchéance des

droits d.'une Société HEINTZ VAN LANDEWYCK sur la partie

française d'une marque int'ernationale WIMBLEDON.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu Ie 9

février L982 (5) que Ia défenderesse n'ayant pas

constitué avocatril y avait lieu de st,atuer par jugement

réput,é contradictoirer €D application de l 'art icle 473

du  N .C .P .C . .

Par ailleurs, une Sociét,é DREI PAUIJY REFORM + DIAT GI{BH

a assigné une Société de droit italien Dr SCIIAR en

déchéance de ses droits sur la partie française d'une

marque internationale GLUTENO

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Pât jugement

du 24 novernbre L994 (6), a relevé que Ia société
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défenderesse avait été régplièrement, assignée à parquet

étranger et avait signé l 'accusé de réception de Ia

copie de l 'assignation mais n'avait pas constitué

avocat. Dès lors r cê jugement susceptible d'appel

a été réput,é contradictoire.

Dans une autre espèce' une Société COOPERATfON

PHARI,IACEUTIQUE FRÂNCAISE a assigNé TE 25 JUiIIEI L994

une socj-été de droit panaméen oSAKAYA CORPORÀTION

en déchéance de Ia marque ALA.K.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (6 janvier L995

(7))  a  jugé gue la  soc iété défenderesse ne s 'é ta i t ,  pas

présent,ée à la convocation du consul afin de lui

remet t re I 'ass ignat ion.

La Direction du Commerce Int,érieur du PAÀIAIIA , a

cert,ifié que la société oSAKAYA coRPoRÀTIoN n'était

t i tulaire d,aucune l icence commerciale ou industriel le,

nécessaire à l ,exercice d'une activité commerciale ou

industrielle sur le Lerritoire de la République de

PANAIVÎA.

Au vu de cette réponse, la société française a alors

assigné, le I novembre t994, Ia Société OSAKAYA

priant le Tribunal de constater la déchéance. Cette

seconde assignation a été jointe à Ia première.

Le jugement a été réputé contradictoire et la déchéance

a été prononcée.

La juridict'ion qui statue par jugement réputé

contradictoirer sê prononce sur le fond (art icle 472 al inéa 1), et
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ne fait droit à Ia demande que dans la mesure où elIe I 'estime

régulière, recevable et, bien fondée (art icle 472 al inéa 2).

EIle doit cependant s'en tenir au:K règ1es

gouvernant Ie régine de Ia preuve.

Une Société GRAY LINE SIGHT - SEEING a assigné la

Société MERCURY sERvrcE en déchéance des droits sur sa

marque THE CRAY LINE OF FRAtitCE. Le Tribunal de Grande

Instance de PARIS (16 ju in  L97L (8))  a  jugé gue la

société défenderesse avait, été régulièrement assignée

mais qu'el le n'avait pas constitué avoué (situation

antérieure au 15 septembre L9721.

Le jugement devait donc être réputé contradictoire par

application de I 'art icle L49 du Code de Procédure Civi le

(anc ien ) .

La demande en déchéance est apparue bien fondée, Ia

société attaquée en déchéance ne rapportant la preuve,

qui lui incombait, de I 'e:rploitat ion de sa marque.

Une motivation identique a été adoptée par Ia même

juridiction par un jugement du 9 juil let L97L (9)

(Société CLIN-BYLA ./. SOCIETAD GENERAL DE FARMACIA).

Dans une autre affaire, la déchéance de la marque

BUBBLE UP a été prononcée à la demande de la Société

SEVEN UP COMPANY . La société défenderesse BUBBLE ItP

INTERNATIONAL LTD ayant fait défaut, iI s'en suit

que Ia preuve de l'e:çloitation de Ia marque n'a Pas

été rapportée (Tribunal de Grande Instance de PARIS
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29  mars  L973  (10 ) ) .

on peut encore cit,er les jugements du Tribunal de

Grande Instance de PARIS du t2  ju i t le t  L974 (11)

(Société PERNoD ./.  Société BEER NuTs) et du 30 mars

L979 (l2l (Société INSTITUT DE BEAUTE SCAIIDINAVE ./.

société ETABT,ISSEMENTS MARTTN ET FFGRES).

La situation du défendeur en déchéance

défai l lant. est déticate. Bien que le juge statue sur le bien fondé

de Ia demande en déchéance (art, icle 472r, celui-ci ne peut, pas

établir la réali té de 1'exploit,at ion d'une marçlue puisque la

charge de la preuve de I'exploitation incombe r aux termes de Ia

loi r êu défendeur à l 'action en déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a en effet

jugé Ie 7 juit tet L987 (13) çlue les sociét 'és

défenderesses I4EDELEC et MEDILEC gui ne comparaissent

pas ne peuvent just,ifier d'une e:çloitat,ion pubtigue

et non équivoque de 1a marque MEDILEX . Dès lorst

l'action en déchéance de marque formulée par Ia

Société VICKERS PUBLfC LTD est bien fondée.
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s 2 - LE DEGRE D'EFFrCilCrrE DE I,A DECISION :

La décision

1 'autor i té  de la  chose jugée.

L'exécution de

prononçant la déchéance revêt

t i tre provisoire avant qu'eIle ne

jugée .

Ia décision peut avoir lieu à

soit passée en force de chose

A) L'AUT0RTTE DE LA CHOSE JUGEE :

Une décision judiciaire est, assort ie de

I 'autor i té  de la  chose jugée déf in ie  par  I 'ar t ic le  L350 3")  du

Cod.e Civil . Les limites de cette autorité sont fixées par

I 'ar t ic le  135L du Code Civ i l  :

" I ' au to r i t é  de  l a  chose  j ugée  n 'a  T ieu  gu 'â  7 'éga td  de
"ce qui a fait  7'objet du jugement'.  17 faut que 7a chose
"demandée soit 7a même ; que la demande soit fondêe sur
',7a même cause ; que 7a demande soit entre -Les mêmes partiest
"et formée par el les et contre eJ,l ,es en 7a même quaTitê".

Cett,e autorité est attachée à tout, acte

juridictionnel, quelle que soit la juridiction dont i l  érnane (14).

Son assortis de cett,e autorité les jugements

déf in i t i fs  êt ,  aux termes de l 'ar t ic le 480 du N.C.P.C. ,  dans Ia

limit,e de la contestat,ion qu'ils tranchent, les jugements qui

statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir

ou tout autre incident.

Les jugement,s avant dire droit et les

ordonnances rendues sur requête ou en référé n'ont pas l'autorj-té

de la  chose jugée (a r t i c le  482 e t '  488  du  N.C.P.C.  ) .
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L'autorité de Ia chose jugée ne s'attache

qu'au disposi t i f  et  non aux mot i fs de Ia décis ion (15).

Seuls "Jes motifs décisifs" qui constituent Ie

soutien nécessaire du distrrositif ont autorité de Ia chose jugée

(  16  )  .

Parfois Ia jurisprudence a tenu compte des

"motifs implicites" I l s'agit des questions incidentes au:K

questions expressément tranchées, celles que Ie juge n'a pas

abordées direcLement et expressément mais gu'il a dt

nécessairement résoudre pour abouÈir à sa décision formelle (17).

La chose jugée s' impose au:K part ies r êu juge

et aux t iers.

1) La chose jugée s ' impose aux part ies :

La chose jugée ne peut être remise en cause

que par Les voies de recours ouvertes par Ia loi

En dehors de ces casr l 'autorité de la chose

jugée interdit au:K parties de saisir à nouveau Ie juge de Ia

contestation déjà tranchée . En effet, une telle demande

const i tuerai t  aux termes de l 'ar t ic le L22 du N.C.P.C. une f in de

non-recevoir.

La jurisprudence dominante coneidère que ce

moyen est d'ordre privé et gu'il ne peut, donc être soulevé

d 'o f f i ce  par  le  juge  (18) .

une Société C.E.P. , t i tulaire de la marque LES CHIPPY'S
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avait été assignée en contrefaçon d'une marque LES

CHIPIES et des marques CHIPIE propriétés de Monsieur

SIGNOLES.

La société défenderesse a demandé Ia déchéance parÈielle

des marques de Monsieur sIGNQLES pour les produit,s de }a

classe 3 (notamment parfumerie et cosmét'iques).

SIGNOLES a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au

regard des art icles 1351 du Code Civi l '  4 et, 480 du

N .C .P .C . .

I1 y a opposé l 'autorité de la chose jugée t irée d'un

précédent arrêt du L7 juin L992 (19) rendu dans la même

procédure entre les mêmes parties et par lequel la Cour,

écartant une demande de quest,ion préjudicielle au profit

de Ia Cour de Jutice des Communaut,és Européennes

présentée par  Ia  Société c .E.P.  '  avai t  en jo in t  aux

part ies de conclure au fond.

C.E.P.  avai t  en ef fe t  soutenu que se posai t  en I 'espèce

un problème d' interprétation des art icles 85 et 86 du

Traité de ROME. La Cour avait, écarté ce moyen-

rI y aurait selon lui identité de cause et d'objet

entre la demande et Ie point tranché par cet arrêt

et Ie problème de fond soumis à la Cour.

A ce second stade de la procédure, SIGNOLES soutenait

que coillme pour Ia demande actuelle en déchéance,

Ies conclusions relatives à la question préjudiciel le

auraient le même objet à savoir faire disparaltre le

droit des marques de Monsieur SIGNOLES en classe 3 soit

pour violation des articles 85 et, 86 du Trait,é de RoME'

soit pour non-exploitation.
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La Cour de NANCY par arrêt du 9 novembre 1-993 (2O) n'a

pas suivi cette argumentat,ion. EIIe a constaté que Ia

finalité des deux demandes était bien la même (à savoir

priver SfGNOLES de la protection de ses margues), mais

que le moyeu était diff,érent.

L'arrêt, du L7 juin t992 n'avait d'autorité de la chose

jugée qu'en ce qui concerne le fait ,  qu' i l  ne se posait,

dans I 'espèce y afférente aucun problème

d'interprétation des disposit ions du Traité de ROME.

Cet arrêt n'avait pas abordé Ie problème de droit

interne consistant en la question de savoir si les

conditions d'application de la déchéance étaient, ou non

réunies.

2) La chose jugée s ' impose au juge :

Le juge est dessaisi par le prononcé de sa

décision. Dès lors, i l  lui est interdit de connaltre à nouveau

d'une prétention gui a fait I 'objet d'un acte juridictionnel si

les conditions de tripte ident,ité de l 'article L351 du Code Civil

sont réunies : identité des parties (et de leur qualité) ' ident,ité

de cause et, ident,ité d'objet.

De même t L'autorité de Ia chose jugée

s'opposerait à ce qu'une autre juridiction examine à nouveau le

fond du lit,ige si les t,rois mêmes conditions d'identité sont,

réunies.

S'iI devait advenir que dans I ' ignorance d'une

précédente décision ou en néconnaissance de ce principe une
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nouvelle décision soit rendue dont Ie disposit i f  soit

contradictoire avec celui de la première, le litige pourrait être

soumis à Ia Cour de Cassat, ion par I 'effet, d'un pourvoi visant ces

deux  déc i s ions  (a r t , i c l e  6 t7  e t  618  du  N .C .P .C .  ) .

3) La chose jugée et  les t iers :

La chose jugée n'a qu'une autorité relative.

Cette relativité concerne en premier lieu les parties gui sont

l iées par la tr iple identité de l 'art icle 1351 du Code Civi l .

En revanche lorsqu'une prétention est

nouvelle par sa cause, son objet ou la guali té des part ies, eI le

peut être soumise au juge sans se heurter à I 'autorité de Ia chose

jugée  (2L ) .

La chose jugée

d 'e f fe t  à  I ' éga rd  des  t i e rs .  A ins i ,

droit,s ou d'obligations en faveur

n 'ont  é té n i  par t ies,  Di  représentés

qui l ie les parties n'a Pas

le jugement ne peut créer de

ou à I'encontre de ceux gui

à f instance.

La société MoNTAGUE-BITRBoN qui exerce son activité dans

le domaine du textile et, du prêt à porter a déposé

les marques FEMMES CHEZ BURTON et FEMME PAR BITRTON

respectivement Ie 29 mars L979 et Ie 10 avri l  L979.

EIIe a assigné la Société des PARtr'ItMs ROCHAS' uitulaire

de la marque FEMMET êr déchéance de ses droits sur aa

marque pour les produits vest,imentaires.



260

La société demanderesse a tengé de prouver la déchéance

de Ia marque FEMME dans Ie domaine du vêtement' en

invoquant un arrêt de Ia Cour d'Appel de PARIS du

8 octobre LgTg rendu à Ia requête de la Société des

PARFITMS ROCHAS contre le  d i recteur  de I ' I .N.P. I . .

MONTAGUE-BURTON soutenait gue cet arrêt qui a linité

Ia sphère de rayonnement de Ia dénomination FEMME

aux produits de parfurnerie, avait acquis I'autorité

de Ia chose jugée au regard de Ia Société RocHAs.

Mais Ie Tribunal de Grande Instance de PARIST Pat

jugement du L2 janvier L982 (22) a retenu que I 'arrêt

invoqué n,avait pas ét,é rendu entre les mêmes parties et

ne pouvait avoir, dès lors, autorit ,é de 1a chose jugée

dans la présente espèce.

Le Tribunal a par ai l leurs jugé que I 'art icle 2 de Ia

Ioi du 31 décembre J,964 précisait gue Ia Cour d'Appe1

de PARIS, statuant sur les recours contre les décisions

de rejeL d'un dépôt, "ne statue qu'à 7'égard du dépnsant

et  sous réserve des d isposi t ions de 7 'ar t ic le  L2" .

En outre, Ia Cour d'Appe1 gui ne statue en

application de ce texte que sur l 'enregistrement d'une marçlue,

laisse entière Ia question de }a portée de Ia marque.

Toutefois , même si I 'autorité de Ia chose

jugée est relative c,est à dire qu'elle ne peut nuire ni profiter

aux tiers, ceux-ci ne peuvent pas pour autant, méconnaltre la

situation juridique créée par un acte juridictionnel.
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Cet acte, du fait même de son

institue objectivement une situation juridigue qui

reconnue et respectée par tous

Selon les Professeurs VINCENT et GUINCHARD iI

faut distinguer entre relativité lirnitée aux parties et

opposabi l i té  concernanL les t iers  (23r .

Ainsi ,  alors que sous l 'empire de la loi de

L964 La déchéance n'avait qu'un ef fet relati f  UJnit,é aux

par t i es r l ' a r t i c l e  L  7L4 -S  a l i néa  6  du  C .P . I .  d i spose  que  l a

déchéance qui prend ef fet à la date d'erçiration du délai

quinquennal d' inexploitat ion a un effet absolu.

B) L'EXECUTTON PROVTSOTRE :

un jugement ne peut être mis à exécution

qu'une fois qu' i I  est  passé en force de chose jugée. Mais cet te

exécution peut être anticipée. La juridiction qui I 'a rendu peut

en effet, en ordonner 1'exécution provisoire (article 501 du

N.C .P .C .  ) .

I I  est alors exécutoire dès la signif icat, ion

de Ia décision alors même gu'i l  serait suscept, ible de faire

1 'ob jet  d 'un recours suspensi f  d 'exécut ion

Pour Messieurs VINCENT et GUINCIIARD it

vaudrait mieux parler d'exécution immédiate (241.

Le régime de I'exécution provisoire est prévu

pa r  l es  a r t i c l es  5L4  à  526  du  N .C .P .C . .

L'exécution provisoire soit est de droit dans

des cas lirnités étrangers à la déchéance, soit peut, être ordonnée

existence,

doit être
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à La demande des part ies ou d'off ice

I 'estime nécessaire et compatible avec

condit ion qu'elIe ne soit pas interdite

a l i néa  2 ) .

II faut donc que cette exécution soit

nécessaire et qu'el le soit ordonnée par Ie juge . L'exécution doit

en outre être compatible avec Ia nature de I 'affaire. EIIe ne peut

être ordonnée que par la décision qu'el le vise è rendre

exécutoire, sous le contrôle de Ia Cour d'Appe1 .

L'exécution provisoire peut être subordonnée à

la constitut, ion d'une garantie (art icle 517) . La question se pose

donc de I 'exécution provisoire en matière de déchéance. ElIe n'est

pas interdite mais devra êt,re ordonnée gu'avec la plus grande

prudence.

C'est ainsi qu'un jugenent du Tribunal de Grande

fnstance de PARIS du 9 avri l  1991 (251 a constaté Ia

déchéance de 1a marque SOULEIADO déposée par

l 'U .C .O .V . I .C .  pou r  dés igne r  des  v i ns .

Le demandeur, Monsieur CHARJ,ES DEMERY , a été débouté

de sa demande en exécution provisoire du jugemenÈ au

motif qu'elIe n'était pas compatible avec la nature du

présent jugement.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en

date du L2 mai 1993 (26\ a adopté la même motivation

concernant Ia déchéance de Ia marque PRONOVIAS propriét,é

de la Société PRONITPTIA.

chaque fois que le juge

Ia nature de I 'affaire à

par  la  lo i  (ar t ic le  515
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Avant I'entrée en vigueur du Nouveau Code de

procédure Civile, plusieurs décisions ont refusé 1'exécution

provisoire d,un jugement prononçant une déchéance pour défaut

d'exploi tat ion.

un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

L6 juin L97L (27, avait prononcé Ia déchéance de la

marçlue THE CRAY LINE OF FRA]ICE propriété de Ia Société

MERCURY sERvrcE sur demande de la Société GRAY LINE

S IGHT-SEE ING COMPA}IY.

Mais le Tribunal qui avait rendu son jugement par défaut,

avait, refusé 1'exécution provisoire de ce jugement au

motif que ni I 'urgence, ni le péri l  en Ia demeure

n'étaient, démontrés par la société demanderesse.

La mêrne juridict ion , le 9 jui l let L97L (28'), a jugé

la SOCIETAD GENERiAL DE FARI{ACIA déchue de ses droit's sur

Ia marque EUSYL à ]a denande de la Société CLIN-BYLA, la

société défenderesse ayant fait défaut. Le Tribunal a

adopté Ia même motivation concernant le rejet, de la

demande d'exécution provisoire.

Depuis I'entrée en vigueur du Nouveau Code de

Procédure Civile, pour refuser I 'exécution provisoire d'un

jugement qui prononce Ia déchéance, la juridiction de première

instance se réfère aux disposi t ions de l 'ar t ic le 515 du N.C.P.C..

Une Société SCAITDINAVISK TOBAKSKOMPÀÀII est titulaire
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de marques TIMES pour les produits du tabac.

Une Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL a également,

déposé la dénomination TIMES Pour les mêmes produits-

La Société REYNOLDS a assigné Ia Société SCAIIDINAVISK

TOBAKSKOMPANI en déchéance de ses droits sur ses

marques.

Un jugement, du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9

jui l tet, L975 (29) a prononcé la déchéance des marques

TIMES

rI a également ordonné 1'exécution provisoire du

jugernent au motif que Ia Société REYNOLDS qui a importé

en France des cigarettes portant Ia marque TIIIIES, a vu

leur vente suspendue par Ia SEITAT êD attendant que Ie

problème d'une éventuelle déchéance des marques TIMES de

SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI soit réglé.

Le Tribunal a ordonné I'exécution provisoire nonobstant,

appel et' sans constitution de garantie estimant que pour

des raisons d'ordre commercial, l 'exécution provisoire

de la déchéance était nécessaire.

Le juge d'appel peut censurer Ie jugement de

prenière instance qui a refusé L'exécution provisoire. Aux termes

de  I ' a r t i c l e  525  du  N .C .P .C .  :

"Lorsque 7'exécution provisoire a étê refusêe, e77e
"ne péut être demandêèr êD cas d'appelt ÇD'au ptemiet
"président statuant en réfêtê ou dès Tors qu' i7 est saisit
"âu magistrat, chargê de 7a mise en êtat et à condition
"qu ' i 7  y  a i t  u rgence" .

Si I'exécution provisoire a été ordonnée et si

été interjet,é, le Premier Président a compétenceappel
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exclusive pour statuer sur une demande d'arrêt de I 'exécution

prov iso i re.

II  ne peut arrêter I 'exécution gu'au cas où

elle est, interdite par Ia loi ou lorsqu'elIe r isque d'entralner

des conséquences manifestement excessives.

Dans l'hlpothèse où Ie premier juge a omis de

statuer sur l 'exécution provisoire ou si el le n'a pas été

demandée, êt qu'eIle devient nécessaire, le Premier Président (ou

Ie conseil ler de Ia mise en état une fois saisi),  a le pouvoir de

1 'accorder  (ar t ic le  526 ) .  La condi t ion d 'urgence n 'est  Pas

exigée.

L'exécut,ion provisoire d 'un jugement

prononçant Ia déchéance n'est pas sans danger. En effet, 6i 1e

"gagnant" peut lutter par Ie biais de I 'exécution provisoire

contre les manoeuvres dilatoires du "perdant' qui exercerait les

voies de recours dans le seul but de retarder I'exécut,ion de la

décision, iI se peut également que le propriétaire de Ia marque

déchue en première instance puisse rapporter Ia preuve de

1'exploit,at, ion de sa marque en appel.

Si le jugement est, inf irmé, Ie préjudice du

titulaire déchu en première instance risque d'être très important,

et sous certaines condit,ions le "gagnant" peuÈ être condamné à

f  indemniser .

La constitution d'une garantie par le

demandeur en déchéance dans les conditions de I'article 5L7 ne

nous paralt pas être un moyen suffisamment, protect,eur pour le

défendeur en déchéance.

Le titulaire déchu de 6es droits en première

instance, esÈ davantage protégé par l'article 52L gui lui permet
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d'éviter gu'une exécution provi-soire prononcée soit poursuivie. I I

peut en effet s'adresser au juge et en obtenir l 'autorisat, ion de

consigner les espèces ou les valeurs suff isantes pour garant, irr êrr

principal, intérêts et frais, Ie montant de la condamnation.



267

Section 2 - les autres effets de la clécision prononçant la déchéanæ :

Toute décision judiciaire prononçant Ia

déchéance pour défaut d'exploitat ion d'une marque produit d'une

part des effets substantiels affectant Ia situation juridique des

part ies et d'autre part des effets processuels tenant notamment à

sa qualité de titre exécutoire . Des dommages et intérêts peuvent

êt re a l loués pour  procédure abusive (S 41.

Une tel le décision doit être portée à la

connaissance des tiers tant en ce qui concerne une marque

uniquement f rançaise, gu'une marque int,ernationale visant la

F rance  (S  3 ) .

I l  s 'agit donc de rappeler les mesures à

prendre lorsqu'une marque a été jugée déchue

Certaines décisions ordonnent f inscription de

I'acte prononçant Ia déchéance au Registre National des Marques

(S 1) ,  d 'aut res ordonnent  Ia  rad iat ion de la  marque (S 2r .

S 1 - I;ES DECISIONS ORDONNAITI L'INSCRIPIIION DE I'EI'R
DISPOSITIF 3

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en

date du lL juit let L972 (30) a prononcé la déchéance

d'une marque ISoPAQIE déposée par Ia Société STERWIN AG.
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11 a ordonné f inscription du jugement au R.N.M. dans

Les conditions prévues par I 'article 24 du décret, du

27  ju i l l e t  196s .

La mêrne juridiction a jugé que Ia Société TECHNIQUE

ET CHIMfE était déchue de ses droits sur Ia marque TIA

et que Ie jugement devait être inscrit  au R.N.M. '  sur

réquisit ion du greff ier, conformément à I 'art icle 24

du décret du 2? juit let L965 (Tribunal de Grande

Instance de PARIS 10 févr ier  t973 (31)  ) .

L'arrêt de la Cour d'Appe1 de RIOM du 6 mai L974 (32)

qui a constaté Ia déchéance de 1a Société des EAUX DE

VOLVIC sur Ia marque VIKOLA a ordonné l'inscription de

1'arrêt sur réquisit ion du greffe auprès du directeur de

1 ' I .N .P . I .  su r  l e  R .N .M . .

Parmi les décisions qui ont ordonné Ia

Lranscription d'une déchéance au R.N.M. d'une décision prononçant

la déchéancer on peut citer à titre d'exemples :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 10 janvier L978 (33)

sur ta déchéance d'une marçlue CERRUTI déposée par Ia

Société CERRUTI INCORPORÀTED i

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 janvier 1983 (34)

suite à la déchéance d'une marque APERI dont ét'ait

TitUIAire Ia SociéÈé FROMAGERIES BEI,;

- Cour d'Appel de VERSAILIES 15 mars 1985 (35) qui a

prononcé la déchéance de la marque LIPTON SNACK SOttP

déposée par une Société FRÀLIB i
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Tribunal de Grande Instance de PARIS 22 février 1990

(36) qui a jugé Ia Société VALMONT déchue de ses droits

sur 1a marque VALiMONT CAVES DE VIRAZEL ,

Cour d'Appel de VERSAILLES 7 févriet L991 (37) gui a

confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de

VERSAILLES du 22 mai- 1989 qui avait fait droit à Ia

demande en déchéance de Ia Société LANVIN sur Ia

marque MAGNIFICAT propriété de la Société NUTRI METICS.

Cour d'Appel de PARIS 24 mars L992 (38) qui a déclaré

Ia société TRrcoTs crovANNr déchue de ses droits sur une

marque GIOVANNI ;

Cour d'Appe1 de CAEN 2 avri l  L992 (39) gui a prononcé la

déchéance d'une marque LUBIE déposée par une dame

LEROWILLOIS

Toutes ces décisions ont fait  une exacte

appl icat ion de l 'ar t ic le  24 du décret  du 27 ju i l le t  1965 pr is  en

application de Ia loi du 3l- décenbre L964 :

"Toute décision judiciaire dêfinit ive prononçant 7a null i té
"du dêpôt ou 7a dêchêance des droits du dêposant ou statuant
"st)r 7a propriêtê d'une marque doit être inscrite au registre
"national des margues , sur réquisit ion du gretf ier".

Relevons que la partie règlementaire du Code

de La Propriét,é Int,ellectuelle reprend en substance ces

disposi t ions à I 'ar t , ic le R 714 -  3 :

"Les indications mentionnées â I 'article R 7L4 - 2
"deuxjème alinéa (1") , sont inscrites â I ' init iat, ive de
"7' inst i tut  r  ou,  s ' i7 s 'agi t  d 'un jugement d 'annulat ion
"ou de dêchêance, sur réquisition du greftier ou d'une
"des part ies".
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I1 s'agit là des seules conséquences

1égislatives ou règlementaires assort ies au prononcé de la

déchéance d'une marque

Aussi, des décisons ont est, imé que Ia seule

conséquence qu'elIes pouvaient t irer d,une déchéance de marque

éta i t  exc lus ivement  I ' inscr ip t ion de la  déc is ion au R.N.M.

Un jugement du Tribunal de Grande Instande PÀRIS du

23 avr i l  198L (40)  a prononcé la  déchéance de Ia

marque LIGHTS déposée par Ia Société PHILIP MORRIS.

I t  a  jugé qu 'au vu de I 'ar t ic le  24 du décret  de 1965 i f

n'y avait pas l ieu d'ordonner la radiation de la marque

des  reg i s t r es  de  1 ' f .N .P . I . .

Un aut,re jugement (Tribunal de Grande Instance de

PARIS L4 janvier L982 (41) ) a également relevé qu'en

ver tu de l 'ar t ic le  24 du décret ,  i l  n 'y  a  pas l ieu de

prononcer Ia radiation de Ia marque déchue ARIEL

(déposée par Monsieur ARIES) nais uniquement

I ' inscript ion du jugement devenu définit i f  prononçant Ia

déchéance ,  au  R .N .M.  .

Par arrêt  du L3 ju i t let  1988 (42, (DIENNET .  / .

Associat ion S.O.S. CELLULITE),  la Cour d 'Appel  de

PARfS a considéré que la radiation d'une marque ayant

fai t  1 'objet  d 'une décis ion de déchéance, n 'est  pas

prévue par la loi et qu' iI y a lieu uniquernent, en

application de I 'article 24 du décret de 1965 de dire

que cette décision devra être inscrite au R.N.M. sur
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réquisit ion du greff ier.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 20 septembre 1988 (43) a e:lpressément débouté Ie

demandeur en déchéance (la Société BRISTOL - MYERS)

de sa demande en radiation du dépôt de la marque

SUSTAC déchue et déposée par Ia Société STREIILI.

D'autres décisions refusant de prononcer

radiation de la marque déchue, ont fait référence à la not,ion

renonciation par 1e déposant à ses droits sur une marque.

L 'ar t ic le  10 de Ia  lo i  du 31 décembre L964

énonce :

"Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets
"de ce dêpôt pour tout ou partie des produits ou services
"auxquels s 'appl ique 7a marque".

Pour  sa  par t ,  L 'a r t i c le  L  7L4  -  2  du  C.P . I .

d ispose :

"L 'auteur d 'une demande d'enregistrement ou 7e propr iêtaire
"d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de
"cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou
"partie des produits ou services auxquels s'applique J,a
"marque" .

On peut citer un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du

décembre  1990 (441.

La SociéTé COMPAGNIE GENERÀLE HORLOGERE A été déChUE

de ses droit,s sur une marque JAz pour les produits de

Ia classe 3 (notamment les parfums) à Ia demande

dE la Société YTES SAINT-IÀI,RENT PARFTIMS

La Cour a infirmé le jugement de première instance

qui avait ordonné Ia radiation de Ia marque déchuet

Ia

de
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Ia radiation n'étant prévue ni par la loi sur les

marques ni par son décret d'application.

Mais Ia Cour a jugé que Ia COMPAGNIE GENERALE

HORLOGERE devait dans Ie mois de Ia signification de

I'arrêt renoncer à son dépôt pour tous les produits de

Ia classe 3 et qu'en cas de carence de sa part ,  la

société YVES SÀINT-LAURENT serait autorisée à faire

mentionner cett,e renonciation sur présentat,ion.

En sens inverse, Ia déchéance des droits de la Société

CENTRO TECNICO COSMETICO sur Ia partie française de Ia

marque internationale FLOR MAR a été prononcée par la

Cour  de  PARIS (26  oc tobre  1989 (45) ) .

La société demanderesse GOEI{AR a également demandé

que C.T.C. soit, condamnée à radier sa marçlue.

La Cour a jugé que Ia radiation n'étant, pas prévue par

la toi sur les marques, ni par Le décret d'applicat' ion

i l  n 'y avai t  pas l ieu de I 'ordonner.

ElIe a en outre relevé que Ia renonciation à la

marque était inutile en raison de f inscription de

1 'a r rê t  au  R .N.M. .

observons ici que I 'article R 7L4 1 du

C.P. I .  d i spose  que  :

"Le propriêtaire de 7a marque enregistrêe peut à tout moment
"renoncer â ses effet,s. L'institut Lui en donne acte. -Les
"dispositions de l 'article R 712 - 27 sont applicables â Ia
"renonciation ".

L'article R ?12 - 2L concerne quant, à lui la
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forme du retrait d'une demande d'enregistrement formulée Par Ie

demandeur ou par son mandataire.

La lecture de ces Èextes fait apparaltre que

la renonciat, ion n'est prévue qu'à I ' init iat ive du déposant ou du

titulaire d'un enregiistrement.

s 2 - LES DECTSIONS ORIIONNaIIT IÀ RADIAIION DE LA ldARgItE
DECIIT'E 3

Nous dist inguerons ent,re d'une part les

décisions ordonnant à la fois Ia radiat,ion de la marque déchue et

l , inscript ion de la décision et d'autre partr cel les ordonnant la

seule rad iat ion.

A) LES DECISIONS oRDollllANT, oUTRE L'I]{SCRIPTIo}| AU R.N.H.' LA
RADIATIOil DE LA HARQUE DECHUE :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 16 juin 1-gTL (46) a prononcé, sur demande de la

société GRAY LINE SIGHT-SEEING, Ia déchéance de la

marque CRAY LINE OF FRÀNCE déposée par la Société

MERCURY SERVTCE.

I1 a ordonné Ia radiation de l'enregist,rement de la

marque  pa r  l a  soc ié té  dé fenderesse  à  l ' I .N .P . I . .  Ce t te

radiation devait être effectuée dans le moie de Ia

signification du jugernent, sinon Ia société demanderesse

serait autorisée à effectuer cette radiation sur

présentation du jugement.
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En outre, le Tribunal a ordonné f inscription du

jugement au R.N.M. en appt icat ion de I 'ar t ic le 24 du

décre t  du  27  ju i l le t  1965.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 25 octobre L97L

(47) a confirmé un jugement du L2 janvier L97L qui avait

prononcé Ia déchéance de Ia Société BIENAII,IE Eiur la

marque AUDACE et avait ordonné outre f inscription du

jugement au R.N.M. , la radiation de 1'enregistrement à

I , I .N .P . I .  .

Un arrêt du 2 juil let L975 (48) a confirmé un jugement

du Tribunal de PARIS du 31 octobre L973 (491 gui a

ordonné la radiation d'une marque déchue ALPO et

I ' inscription du jugement dans les conditions prévues

Dar  I 'a r t i c le  24  du  décre t  de  1965.

Dans une autre affaire , le Tribunal de Grande Inetance

de PARIS par jugement du 18 octobre 1982 (50) a

déclaré fondée Ia demande, formée par une Société

SIINKTSTT ên déchéance de la part ie française d'une

marque internat,ionale KISS appartenant à une Société

KAJO. 11 a ordonné Ia radiation de Ia partie française

de cett,e marque et la Èransmission d'une copie du

jugemen t  dé f i n i t i f  à  I ' I .N .P . I . '  su r  réqu is i t i on  du

gref f ier .

En appel, la Cour de PARIS (5 mars L987 (51) ) a confirmé

le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de la

marque déchue de la Société KAJO.
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A relever cependant gue le même arrêt a réformé Ie

jugement en ce gu'il avait refusé de prononcer la

déchéance d'une marque KIss déposée par une société

PETER ECKES . La Cour a dit que cette déchéance devait

être inscrite au Registre International des Marques.

L'arrêt n'a pas prononcé la radiation de Ia marque.

D'autres décisions seurblent, avoir une position

plus tranchée et ne s'en tenir qu'à Ia radiat,ion de la marque

déchue.

B) LES DECrSr0llS oRDollllAtlr LA SEULE RADrATroll DE LA
IIARQUE DECHUE :

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS Ie 9 juillet

L9TL (52' a ,sur assignation de la SoCIETAD GENERAT DE

FARMACIA , jugé la Société CLIN-BYIÀ déchue de ses

droits sur une marque EUSfL.fl a ordonné Ia radiation de

la marque dans Ie mois de la signification du jugement

et dit qu,à défaut Ia société deuranderesse pourrait

opérer el]e-même cette radiation sur production d'une

simple copie du jugement.

Dans cette espèce, Ie Tribunal n'a pas ordonné

I ' inscr ipt ion du jugement au R.N.M..

Dans une autre affaire, Ia cour de PARIS a confirmé

Ie 3 ju in tg82 (53)r1 'obl igat , ion Pour la Société

LA BELLE JARDINIERE déchue de ses droits sur une
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marque BIG BOSS de requérir Ia radiation de cette

marque.

Un jugement du L4 janvier 1-985 du Tribunal de Grande

Instance de PARIS (54) a dit, la marque GOURMIN ,

propriété de la Société BOIIRSIN, déchue et en a ordonné

Ia radiation sur sirnple production par Ia société

demanderesse (BONGRÀIN) du jugement définitif .

Dans cette espèce, Ia radiation devait être

effectuée direcÈement par le demandeur en déchéance, Ie défendeur

ne d isposant  pas de déla i  pour  I 'e f fectuer .

La même jur id ic t ion,  le  L0 avr i l  1990 (55)  a ordonné

Ia radiation de la marque NUTRIFORM dont, Ia Société

C .E .D .  ava i t  é té  déchue .

Un arrêt, de la Cour de PARIS du 27 janvier L994 (56)

a jugé Monsieur LOUFRANI déchu de ses droits pour

certaines classes de produit,s sur une marçlue semi-

figurative dite SMILE et a ordonné Ia radiat,ion de la

marque pour les produits déchus à la diligence de

LOUFRÀNI dans le mois du prononcé de I'arrêt et à défaut,

à la diligence du demandeur, la Société SERIGRAPHIE KIM

et aux frais de LOUFRÀNI.

La radiation devait, ici avoir lieu dans le

mois du prononcé de la décision et non dans celui de la

signi f icat ion.
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Ces décisions rendues sous I 'empire de la

législation ancienne apparaissent, avoir reconnu à Ia déchéance un

effet absolu qui ne lui a cependant été conféré que Par Ia loi

nouvelle codif iée souet I 'art icle L 7L4-5 al inéa 6 z "877e a un

effet absolu".

Selon Messieurs CHÀVAÀINE et BIIRST " 7a

déchêance a un effet absolu. L'inscript,ion de 7a dêcision êquivaut,

â  une  rad ia t i on "  (57 ) .

Selon Ie Professeur AZEIIA " Ie code af f inne

clairement 7'effet rêtroactif de Ia décision de dêchéance en

faisant désormais remonter les effets â 7a date d'expitation du

dé7ai de 5 ans et non plus à cel,Ie de 7a demande" (58).

Sous I 'empire de la loi nouvelle, la radiation

d'une marque déchue devient inuti le.

s 3 - r,A DECHEAITCE PARrIEr,r,E D'ltl[E ueRgItE
INTERITATIONAI,E :

Le titulaire d'une marque enregistrée dans un

des pays membre à I'Arrangement de MADRID , peut, demander

1'enregistrement int,ernational de sa marque pour viser d'autres

pays membres.

II s'agit, d'étudier IeE conséquencee, sur

l,enregistrement international, d'une décision juridiciaire

prononçant la déchéance de la part,ie française d'une marque

internationale.

une société sAcER a déposé à MoNACO le 10 mars L961
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une marque SORBITRINE pour désigner des produits

pharmaceutiques. Cette marque a fait I 'objet d'un

enregistrement internat,ional désignant, Ia France

Ie  24  av r i l  l - 961 .

La SACER a été absorbée par la SOGERÀS

un jugement, du Tribunal de Grande Instance de PARfS du

2 juin L97L (59) a prononcé Ia déchéance de la SOGERAS

sur Ia marque SORBITRINE et a ordonné la radiation de Ia

marque déchue en France aux frais du déposant dans Le

détai d'un mois suivant Ia signif ication du jugement ,

fauÈe de quoi Ia partie adverse peut, sur si:nple

présentation du jugementrdemander Ia radiation

Le Tribunal a également ordonné f inscript,ion du

jugement au Registre International des Marques

à GENEVE, aux frais de Ia société déchue et par les

soins de Ia société demanderesse.

La même jur id ic t ion , Ie  Ler  mars 1984 (60) ,  a  jugé Ia

Société de droit suisse E. !{ATHEY-TISSOT et Cie

déchue de ses droits sur Ia part ie française de

1 'enregistrement internat,ional de la marque MATIIEY-

TISSOT effectué à l 'Off ice Mondial de la Propriété

Indust,r iel le Ie 11 septembre 1963.

Le Tribunal a ordonné I'annulation de la partie

française de la marque et a jugé que le jugement

devenu définitif devait être notifié au Directeur

de  I ' I .N .P . f  .  pou r  l a  t ransc r ip t i on  au  R .N .M.  e t  pa r

son intermédiaire à 1'O.M.P.f .  pour t,ranscript, ion au

Registre International des Marques.
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Dans une autre affaire, un sieur Jean-Pierre VAUDIER

avai t  déposé à I ' I .N.P. I .  une marque WIIAT'S ! {HAT.

Cette marçlue enregistrée en France avait fait I'objet

d'un enregistrement international.

Une Société des EDITIONS MENGES a assigné VAUDIER en

déchéance de Ia marque française et de I'enregistrement

international.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la

déchéance de Ia marque française par jugement du

L0  fév r i e r  t 987  (61 ) .

La marque française a été déclarée déchue suite à

une action introduit,e avant, 1'expiration d'un délai

de 5 ans à part ir de l 'enregistrement international.

Le jugement a également condamné VAUDIER à procéder

à la radiation du dépôt de Ia marque déchue sous

astreinte de 100 F. par jour de ret,ard passé un délai

d'un mois à compter de ta signification du jugement,.

Observons que préalablement à son

enregistrement international, une marque doit d'abord être

enregistrée dans un pays part,ie à I'Arrangement de I'IADRID de 1891.

L'enregistrenent international devient

indépendant, de Ia marque nationale enregistrée dans le pays

d'origine à l 'expiration d'un déLai de 5 ans à compter de Eon

enreg is t rement  à  l 'O .M.P. I .  (a r t i c le  6  S  2de l 'A r rangement ) .

Mais Ia protection résultant de

1'enregistrement ne pourra plus être invoquée en tout ou partie
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lorsque dans un déIai de 5 ans à compter de la dat'e de

1'enregistrement international, Ia marque enregistrée dans le pays

d'origine, ne jouira plus en tout ou part ie de la protection

Iégale dans ce pays (ar t ic le  6 S 3) .

Ainsir la déchéance d'une marque d'origine

française qui a fait  I 'objet d'un enregistrernent international

désignant plusieurs pays, entralne la cessation de la protection

de 1'enregistrement international pour tous les Pays si el le

intervient dans un délai de 5 ans à compter de celui-ci.

Passé ce délai de 5 ansr I 'enregistrement,

int,ernational devient indépendant, et en cas d'action judiciaire,

I'administration étatique communiquera au Bureau international de

l 'O.M.P. I .  ,  d 'o f f ice ou à la  requêÈe du demandeur ,  copie de

I'acte d' introduction de I ' instance ou de tout, autre document

just,ifiant de cette introduct,ion, ainsi que du jugement, définitif .

I1 en sera fait mention au Registre International des Marques

(a r t i c l e  6  S  4 ) .

s4 - I.I'AITI.oGATIOIT DE DOMMAGES Er INEERETS POUR
PROCEDT'RE âBUSIVE :

demande qu'en

Faire valoir en justice ses intérêts tant en

défense est un droit.

Le rejet des conclusions d'une partie

nécessairement d'autres conséquences.n'ent raLne pas

La juridiction peut, cependant estimer que

I'action a été engagée térnérairement et qu'elle est donc abusive

(c f  supra ) .
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EIIe peut estirner au contraire que la

résistance du défendeur , compte tenu des circonstancest

caract,érise I 'abus. Dans ces deux hlpothèses l 'abus est

sanct ionné.

C'est la solution retenue par Ie Tribunal de Grande

Instance de PARIS par un jugement du 13 mars L972 (62,

La société défendereÊse en déchéance "doit' êtte

condamnêe â des dommages et intérêts Pour résistance

abusive,  dès lors  qu 'eLLe a at tendu p lus d 'un an

â compter de 7'assignation pour faire procéder â J.a

radiation et ce, sans avoir invoqué aueune excuse

7êgitime de non-expToitation, ni fornté aucune demande

de relevê de déchêance en cours de procêdure. Compte

tenu du dêfaut d'expToitation de 7a marque l i t igieuse,

-l,es dommages et intérêts doivent cependant, êtte

appréciés modérément, êt doivent rêparer essentielTement

Les frais et soins résultant de 7a nécessité dans

Taquelle s'est trouvê 7e demandeur en dêchéance de

requêrir jugement".

I 1 s 'ag i t tà d 'une application

particulièrement rigoureuse de Ia notion d'abus de droit (63).En

effet, le défaut d'exploitation d'une marçlue ne doit Pas être en

lui-même sanct,ionné comme une faute.

Selon ce jugement,, du seul fait de

l'assignation, le défendeur qui ne peut prétendre avoir exploité

Ia marque aurait dt Ia faire radier avant f intervention du

jugement.
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La même juridict ion, le 30 mars L979 (64), a relevé

I,attitude négative d'une Société ETABLISSEMENTS I'ÎARTIN

ET FRERES, défenderesse en déchéancer qui s'est abstenue

d.e faire radier la marque NYIvIPHE et a contraint, la

SociéÈé demanderEssE INSTITUT DE BEAUTE SCANDTNAVE

PIERPG ROBERT à intenter une act,ion judiciaire.

Cette dernière doit donc obtenir des dommages et

in térêts  en appl icat ion de 1 'ar t ic le  700 du N.C.P-C.

et doit être autorisée à faire radier la marque

li t igieuse aux frais de la société déchue.

Observons à ce sujet que l 'art icle 700 du

N .C .P .C .  au to r i se  I e  j uge  s ' i I  I ' e s t ime  "équ i t ab le ' à  a l l oue r  à

une partie une indemnité compensant partiellement les frais

exposés pour  sa défense.

L'application de cet art icle ne doit pas pour

autant nécessairement faire référence à Ia not,ion de faut'e ou

d 'abus .
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DEUXIEME PARTIE

L'APPRECIATIONDU DEFAUT D'USAGE SERIEUXDE I-A MARQIIE:

Cette deuxième partie

I'action en déchéance ,

nous amène à étudier Ie

I'appréciation du défautsecond aspect de

d 'usage  sé r ieux .

I1 importe d'évoquer la preuve du défaut

d'usage sérieux (titre I) et les l imites du défaut d'usage sérieux

( t i t re  I I ) .
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TITRE I

LA PREUVE DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :

En droit conmun, en application de I'adage

"actori incumbit probatio" , la charge de Ia preuve incombe au

demandeur.

L 'a r t i c le  9  du  N.C.P.C.  d ispose en  e f fe t  :

"I7 incombe à chaque partie de prouver contozntêment à 7a
"Loi J.es faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Dans Ie droit des marques en revanche,

l - 'ar t ic le  L 7L4 5 a l inéa 6 du C.P. I .  ( reprenant  sur  ce point  le

principe énoncé par I 'art icle 11 de la loi de L964) relativement à

1 'act ion en déchéance préc ise :

"La preuve de 7'expToitation incornbe au propriêtaire de 7a
"marque dont 7a déchêance est demandée. E77e peut être
"apportêe par tous moyens".

La charge de Ia preuve est donc renversée en

cette matière . Cette situation s'explique par Ia quasi-

impossibilité pour Ie demandeur en déchéance de prouver un fait

négatif : la non-exploitation d'une marque par son t,itulaire.

Ainsi le défendeur en déchéance ne peut pa6 se contenter

d'affirmer que 1'allégat,ion du demandeur eelon laquelle une marque

est ine:çIoitée est contraire à la réalité. II doit, justif ier de

son exploitation (Tribunal de Grande Instance de PARIS 6 rnai L987

Soc ié té  v .J .F .  . / .  Soc ié té  EUROPEENNE DE BRASSERIE (1) ) .
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Si Ie t i tulaire d'une marque attaquée en

déchéance de ses droit,s "n' a tourni aux dêbats aucun éLêment de

nature â établir u L'exploitat ion, Ia déchéance sera prononcée

(Tribuna1 de Grande Instance de BORDEAUX 9 mars L992 ; Sieur

LEFEBVRE ./.  GRANDS CRUS D'AQUITAINE et Sieur COGET (2)).

Sur ce point on peut cit,er pour mémoire :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS L2 janvier L97L

(3)(Société PARFITMS MARCEL ROCHAS ./.  Société BIENAIME l i

-  Cour  d 'Appel  de PARIS 25 octobre L97L (4)  (Société BIENAIME . / .

Société PARFIJMS MARCEL ROCIIAS ) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 2 juit let, J.g73 (5)

(HARARI ./.  Société BOEHRINGER SOHN);

- Tribunal de Grande Instance de PARrS 10 juin L982 (6)

(Société MATRA ./.  Société DEUTSCHE IELEPHON WERKE

und KABELINDUSTRIE);

- Cour d'Appel de PÀRIS 6 mars 1986 (7') (Société KIRKBI ET LEGO

. / . Société LEGO L. LEITTALSHTRICH) .

Toutefois le demandeur peut apporter des éIéments de preuve

à 1'appui de ses aff irmations concernant Ia non-e:ql loitat ion.

Une Société PROMODES a assigné les sieurs DIILAIJRIER et

BAS en déchéance de leurs droits sur une marque NIIMBER

ONE déposée pour désigner toutes les classes de produits

et  de serv ices.

La Société PROMODES gui avait l'intention d'e:çloiter

la dénomination NITMBER ONE pour les produit,E de la

classe 28 (notamment les art icles de sport et de

gymnastique) avait effectué une recherche

d'anÈér ior i tés.
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Elte a produit le résultat d'une enquête portant sur

I'uti l isation de Ia marque et au vu de laquelle :

"- Aucun produit et/ou service portant 7a marque objet

de L'enquête n'a êtê dêtectê dans les circuits

conmerciaux,

- La marque objet de L'enquête n'est ni connue ni

répertoriée par Les organismes professionnels et

otficieTs agissant dans 7e domaine des produits et/ou

seryices de J,a c-Zasse 28 ,

- Aucune réfêrence à un produit et/ou service pottant

7a marque recherchêe n'a êtê t.rouvêe dans -Zes revues

et cataTogues concernant 7e domaine de I 'enquête".

Pour le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (8

novembre 1993 (8))  l 'usage réel  et  actuel  de Ia marque

NUMBER ONE pour les produits de la classe 28 n'était pas

établi. Les titulaires régulièrernent assignés ne s'étant

pas manifestés pour rapporter la preuve leur incombant,

1a déchéance a été prononcée

Dans une autre affaire, une Société KABI PHARMACIA

a demandé Ie 16 mars 1994 la déchéance d'une marque

DUTMICORT déposée par une Société PIIARMAC pour désigner

des produit,s pharmaceutiques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (5 octobre 1994

(9))  a  retenu que dans une le t t re ,  adressée à la

demanderesse Ie L7 février L994, la Sociét'é PHARMAC

ne contestait pas la non-exploitation.

I l  s 'e6t ensuite référé à une enquête di l igentée à la

requête de Ia Société KABI PHARMACIA de laquelle iI
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résultait qu'un collyre portant Ia marque l i t igieuse

lancé en L968r rIê f igurait plus dans le dict ionnaire

VIDAL depuis L987.

A compter de cett,e date, i l  n'existait plus de

nédicament sous la marque DULMICORT sur Ie marché

français .

Parmi les décisions ayant prononcé la

déchéance pour défaut, d'exploitat ion en I 'absence de preuve

d'usage rapportée par Ie t i tulaire citons :

- Tribunal de Grande Inst,ance de PÀRIS 23 avri l  1981

(10) (Société MOORGATE TOBACCO COMPANY ./.  PHILIP

MORRTS) ;

- Tribunal de Grande Instance de PÀRIS L4 janvier L982

(11 )  (Soc ié té  ARAL . / .  Mons ieu r  ARIES) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 janvier 1-983 (Lzl

(sociéré FLoDoR ./.  société FRoltaGERrES BEL);

- Tribunal de Grande InsÈance de PARIS 7 juillet L987

(13)  (Société VICKERS PUBLIC LIMITED COMPANY . / .  G. I .E.

MEDILEC) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 20 septembre 1988

(14) (Société BRISTOL MYERS COMPAÀTY ./.  Société STREULI)

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 28 avril t987

(L5) (Société LABORÀTOIF€S GOEMAR ./. Société CENTRO

TECNTCO COSMETICO);

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 12 mai L993

(16) (société PRONOVIAS SAINT-PATRICK ./.  Société

PRONUPTIA) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 avril L99L



29t

(17) (Société CHARLES DEIIERY ./.  Société LES VIGNERONS

DU CERESSOU ET AUTRES).

ta preuve de 1'exploitation d'une marque peut êt,re

rapportée par tous moyens. Cependant, les élément,s produit,s doivent

non seulement, justif ier de faits matériels de I 'e:rploitation mais

également établir qu,ils se situent dane Ia période quinquennale

au titre de laquelle I 'e:çloitation doit être justif iée.

Par jugement du 25 novembre L994 (18) sur une demande en

déchéance d'une société JEAN-PAIIL GAI'LTTER en défense à

une action en contrefaçon introduite Par une Société

JEAIT PATOU titulaire d'une marçlue semi-figurat,ive

composée des i-nit iales styt isées J et P dans un carré,

Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS a estimé que ne

constituait pas une preuve, Ia seule production d'une

cravate revêtue de la marque attaquée, au motif que rien

n' indiquait à quelle dat,e cette cravate avait été

commerc ia l isée.

Dans une autre affaire, la même juridict ion(20 septembre

1990 (19))  a  prononcé à Ia  demande d 'une Société IDEAL

LOISIRS la déchéance d'une marque MINI-CLUB dépoeée par

Ia SociéIé CLUB MEDITERRÀNEE.

Le Tribunal a rejeté les pièces versées non datées

tels que les badges et les médail les.

Lorsque une marque a êEê cédée, dans le délai

quinquennal, Ie cessionnaire des droits sur Ia marque peut
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invoquer à son profi t  l 'exploitat ion qui en a été faite par Ie

cédant  jusqu 'au jour  de Ia  cess ion.

Telle est Ia posit,ion du Tribunal de Grande Instance de

PARIS dans un jugement du 27 juin L977 (20) .Une société

WARNER LAMBERT a assigné en déchéance de leurs droits

sur Ia marque FRESH'les sociétés FOULLON (qui I 'avait

déposée) et GENERÀL FOODS FRjANCE ,à qui FOIILLON I'avait

part iel lement cédée.

La Société GENERÂL FOODS FRÀNCE , a bénéficié en tant

que cessionnaire, des droits attachés à la marçlue au

jour de la cession. EIle pouvait donc invoquer à son

profit, I'exploitation de Ia marque qui a été fait'e par

FOULLON.

Par ai l leurs, une Société L'oREAL a acquis d'une dame

IIARLIOTTI une marque EAU DE BOHEME selon un acte du

2 décembre 1992 régutièrement inscrit.

EIle a assigné en contrefaçon les sociétés PRESTTGEt

ALM SERVICES et MiMI'S, lesquelles ont conclu le

9 mars L995 à la déchéance de la marque EAU DE BOHEME.

Par jugement, du 16 février L996 (2L) '  Ie Tribunal de

Grande Instance de PARIS a rejeté Ia dernande en

déchéance au seul motif que la marque avait ét'é

exploitée par son précédent t,itulaire ce qui résult,ait

d,une facture du 25 novernbre L992 et de catalogues 1989

e t  1 -990 .
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Le cessionnaire, subrogé aux droits

acquiert Ia marque en son état au jour de la cession.

du cédant,

Une  marque  T IA  a  é té  déposée  à  l ' I .N .P . I .  l e  l e r

octobre 1965 par une Sociét,é TECHNIQIIE ET CHIMIE et a

fait l 'objet d'une cession à ROBERT ARIES par acte du

2L  j u in  1968 ,  i nsc r i t  au  R .N .M.  Ie  L4  mars  L972 .

t 'acte de cession a précisé que Ia marque était

inexploitée en France.

Une Société c .T. I .  a  ass igné ARIES en déchéance le

2L avri l  L972. Ce dernier a notamnent opposé

f irrecevabilité de cette demande au motif que le déIai

quinquennal ne serait pas écoulé depuis le jour de Ia

cess ion .

Cependant, un jugement du Tribunal de Grande Instance

de PARIS du 10 février L973 (22) a retenu qu"'une simple

cession est impuissante à rêtablir 7a marque dans

7a fraicheur du premier jour ; qu'au conttaire, 7e

cessjonnai re d 'une marque Ia reçoi t  dans 7 'ê tat  où eI Ie

se trouvait dans 7e patrimoine du cêdant, sans pouvoir

prêtendre â des droits pJ,us étendus que n 'en possède

ce lu i - c i " .

Le Tribunal a rappelé que le but du législateur était

de combattre concrèÈement les marques dormantes et d'en

débarrasser les registres.

une Société cAsAlIovA a demandé la déchéance des droits

d'un sieur IIAURELLET sur une marque CASÂ]IOVA.

MAURELLET avait acquis cette marque auprès de la
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société BouRJoIs qui ne I 'avait pas exploitée depuis

environ 5 ans à Ia date de la cession.

La Cour d'Appet de BORDEAID( a jugé le 18 novembre 1981

(231 qu,i l  aurait donc appartenu au nouveau propriétaire

d,er<ploiter imrnédiatement après la cession ladite

marquer cê qu,i l  n'avait pas fait.  La déchéance a donc

été prononcée.

observons que la formalit,é de 1'écrit est

ex igée pour  la  cess ion d 'une marque ( I 'ar t , ic le  L 7L4 -1 a l inéa 4

du  C .P . I .  r ep renan t  I ' a r t i c l e  13  de  Ia  l o i  de  1964)

Le montant des droits fiscaux exigibles est'

différent suivant que la marque est e:<ploitée ou non. Le

cessionnaire dispose ainsi des moyens d' informatj-on nécessaireet.

Si Ie déIai de 5 ans est écoulé ou en voie de

I'être, i I  lui incombe donc d'entreprendre un usage sérieux de

cel le-c i  dès Ie  jour  de Ia  cess ion pour  se met t re à I 'abr i  du

prononcé de Ia déchéance de ses droits.

cette sit,uat,ion est illustrée par un arrêt de la cour

d'Appe1 de PARIS du 19 novembre L984 (ZAVADIL ./.

société coLcATE PAr,MoLrvE (24r) gui a considéré que Ie

demandeur en déchéance ne pouvait pas invoquer Ie fait

que Ia marque cédée en L977 n'ét'ait pas e:çloitée

depuis plus de 5 ans à la date de Ia cession alors que

le cessionnaire avait rapporté la preuve de

l,exploitation de sa marque durant les 5 ans précédant

la date de Ia demande en déchéance, le ler juin 1984.
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Pour établir I 'e:çloitat ion de sa marque, le

titulaire doit verser des document,s tendant, à en rapporter Ia

preuve.

Le défendeur à 1'action en déchéance doit

rapporter la preuve de I'exploitat,ion effective de Ia marque

pendant Ie déIai de 5 ans.

I1 doit cependant établir en outre que cette

exploitation répond à certaines exigences.

Nous évoquerons successivemenÈ 1'objet de la

preuve de I 'usage sérieux (chapitre 1) et les instrument,s de

preuve de 1 'usage sér ieux (chapi t re  2) .
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G-hapitre 1 - L'obiet de la preuve de I'usage sérieux :

L'usage doit respecter les principes régissant

Ie droiL des marçlues . I l  s 'agit de déterminer l 'objet spécif ique

de  1 'usage  sé r ieux  ( sec t i on  L ) .

L'usage ne doit pas être sporadigue ni

accidentel mais doit avoir une certaine continuit,é dans la durée.

11 doit également revêtir une importance non

pas dans Ia quantité mais quali tat ivement afin d'établir 6a

réa I i t é .

11 s 'ag i t  donc d 'é tudier  f  in tens i té  de

1 'usage  ( sec t i on  2 ) .

Section 1 - L'oblet spécifique de l'usage sérieux :

Les documents versés doivent' établir que

l 'usage dont se prévaut le t, i tulaire a eu l ieu dans le respect de

Ia fonct ion du dro i t  de marque (S 1) .

L'usage doit respecter le principe de

terri torial i t ,é ( S 2, et avoir l ieu en France.



297

S1- I , 'USAGEDOIT RESPECIER IÀ FONCIION DE LA !{ARQUE :

produits etlou

marque est

.  I l  s 'ag i t

marque doit

déposée pour

Ià de sa fonction

être e:çloitée

désigner des

distinctive.

en tant, que

La

services

La

t e I I e .

te Tribunal de Grande Instance de PARIS (2L juin L996

(25) ) a fait  une intéressante application de ce

pr inc ipe.

Les Sociétés LAI{CASTER' en défense à une action en

contrefagotr, avaient opposé la déchéance d'une marque

SCULPTIIRE déposée par la Société LANCOME pour désigner

notamment des fards à PauPières.

Les sociétés demanderesses est,irnaient que I'e:çIoitation

n'avait pas eu l ieu à t i tre de marque.

Le Tribunal a jugé que Ia fonction de la marque était

remplie. En effet, il a retenu que Ie terme SCIILPTURE

pour désigner un duo de fards à paupières n'était pas

"une descript ion de ce fard, mais un signe de

reconnaissance pour 7a cTientèIe, d'un produit

part icul ier"

Se posent également les questions au regard de

Ia fonction de la marque de l'efficacit'é de l'usage de la marçlue

conjointement avec d,autres signes distinctife et celle du dépôt

ou du renouvellernent d'une marque attaquée en déchéance.
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A) L'USAGE ET LES PRoDUTTS ET/oU SERVTCES DESIGIIES PAR
LA ITARQUE :

1)  Les produi ts  et /ou serv ices obiets  de l 'usage :

La marque ne fait I 'objet d'une appropriat ' ion

que pour  les objets  qu 'e l le  dés igne.  I l  s 'ag i t  tà  de ta  règ le d i te

de  Ia  spéc ia l i t é  (26 ) .

C'est en application de cette règ1e que le

déposant doit indiquer les produits etlou services dont il entend

revendiquer Ia propriété si I'enregistrement de la margue est

acco rdé .

L'exploitation de nature à faire échec à

I,action en déchéance doit également respecter cette règle.

Un arrêt de Ia Charnbre Commerciale de Ia Cour de

Cassat j -on ( ler  févr ier  L978 (271\  a  censuré la  Cour

d'Appe1 de DOUAI qui avait rejeté la demande en

déchéance, formée par une société sTollos, relativement,

à une marque LES HAUTS CHAMPS déposée par une société

SAI,{U pour désigner les produits des classes 1 à 34.

Le moyen développé au pourvoi reprochait à Ia cour de

DOUAI de n'avoir retenU pour écarter Ia déchéance ç[ue

l,exploitat ion de la marque pour les seuls services. Or

Ia Cour avait égalenent constaté que cette marque

n,avait été déposée que pour désigner des produite.

C,est donc l 'exploitat ion de sa marque pour les produits
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visés au dépôt que Ia Société SÀMU aurait dt prouver.

La cassation est intervenue Pour violation de 1'art icle

11  de  Ia  l o i  de  L964 .

Une Société DES LAITERIES TRIBALLAT a déposé une

marque SILHOUETTE , Le 22 juin L967 Pour désigner

notamment des produits laitiers.

La cession régulière de cette marque est intervenue le

!6 février L97L au profit de Monsieur GUATTARI leguel

l 'a part iel lement cédée à Ia Société BESNIER le 13

septembre L972 pour les fromages frais , crène fraiche

et yaourts. La Société BESNIER a renouvelé la marque Ie

10  ma i  1977 .

De son côté, une Société SODIMA avait elle-même déposé

une marque SILHOUETTE le L3 mars L972 pour désigner

des fromages frais et des produits diétét,igues à base

de  la i t .

SODIMÀ a obtenu La concession d'une l icence de Ia part, ie

française d,une marque internationale SILHOITETTE déposée

Ie 5 aott L966 par une Société allemande GLUCKSKLEE pour

désigner du lait, du lait condensé et du lait sec. Or Ie

contrat de licence visait les fromages frais à basses

calor ies.

Les Sociétés GLUCKSKLEE et SODIMA ont assigné GUATTARI

et BESNIER en contrefaçon.

La Société BESNIER pour s'opposer à cette dernande a fait

notamment valoir Ia déchéance de Ia marque déposée par

GLUCKSKLEE.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt, du 26 février t982
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(28) a constaté que le contrat de l icence GLUCKSKLEE-

SODIMA visait d'autres produits laitiers çlue cerxK

visés au dépôt, effectué par GLUCKSKLEE.

La Cour précise ainsi que la société al lemande "ne

pouvait valablement consentir un contrat de l icence pour

des produits Çui, fussent-i l ,s simiTaires â ceux visés

dans son acte de dép6t t rrê f igurent pas au nonibre de

ceux -e i " .

Or, GLUCKSKLEE ne pouvait revendiquer le bénéfice de

l'exploitation pour son compte de Ia marque Par SODIMA

que pour autant qu'elle était conforme au contrat de

l i cence .

La Cour a relevé que peu j:nportait l 'existence d'une

sirnilarit,é entre les produits réellement e:çloités

et ceux énumérés au dépôt de la marque litigieuse.

SODIMÀ a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Chambre

Commerciale de la Cour de Cassation (24 octobre L984

(29r)  I 'a  re je té au mot i f  essent ie l  que "La Cour  d 'Appe7

qui a constaté 7'absence d'expToitation en Francet pour

ces  p rodu i t s  énumérés r . . . , n ' ava i t  pas  â  se  p rêoccuper

d'une éventueTTe simil i tude de produits pour statuer

co f l rme  e77e  7 'a  f  a i t " .

La solution dégagée par cette jurisprudence

pourrait apparal.tre contradictoire avec la faculté reconnue au

titulaire d'une marque d'agir en réparation de son préjudice

résultant de l'usage de cette marque contrefaite par un tiere pour

des produits similaires à ceux visés dans l 'enregistrement.
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Or, selon le Professeur REBOIIL (commentaires

des arrêts précités1 iI  ne faut pas confondre I 'objet du droit et

1'étendue de la prot,ect, ion accordée au droit.

Pour apprécier I 'existence de Ia contrefaçon

iI y a l ieu de tenir compter êD raison du risque de confusion, de

la sirnilarité ou d'une éventuelle complémentarité de produits ou

services incriminés avec cerxK visés au dépôt d'une marque. En

revanche Ia loi exige pour écart,er la déchéance la preuve de

1'exploi-tat ion pour les produits ou services visés.

Dans une autre affaire, un jugement du Tribunal de

Grande Instance de PARIS du 9 jui l let, L982 (30) a

appliqué les mêmes principes arxK marques D. PORTHAITLT

et PORTEAU déposées par Ia Société D. PORTHAIILT eL dont,

Ia déchéance avait été reconventionnellement demandée

par les Sociétés MARBERT et BALENCIAGA assignées en

contrefaçon

Les marques litigieuses avaient été déposées pour la

parfumerie et notament des eaur de coJ.ogne et objets

de toi lette.

La Sociét,é D.PORTHAULT avait produit des factures

concernant des flacons de "Porthault linen et, spray" et

les statuts de Ia Société PORTHAIILT PAFJ'I'M sa licenciée

qui avait pour objet social notamment, "Ia production, 7a

commercialisation, et Ia vente de produits de parfumerie

de produits cosmétiques, de prodults d'hygiène, de

produits d'ambiance et de décoratTon Pout 7a maison

tel,s que bougies parfumées, brû7e-parfums . . . ".

La société défenderesse en déchéance avait également



302

produit des factures d'imprimeur pour des uét'uis nature

verte pour vaporisateur", "étuis nature verfe pour

d.if fusell t",  "étuis bougie parfuméeu r "étuis diffuseurs

d'ambiatlce", "étuis vaporisateurs d'ambiancê" r "ét ' iquette

flacon bouillotte" et des catalogues vantant les bougies

parfumées r vaporisaÈeurs d'ambiance, sachets t issu,

sachets papier, pot pourri  de f leurs sèchées.

Le Tribunal a relevé que c,était au regard du dépôt de

narque tel qu'iL était rédigé que devait s'apprécier

I'exploitation de la marque.

"7e droit de marque qui confère à son titulairer PâT

dérogation au principe de 7a Tiberté du conrmerce,

un monopole d'expToitation du signe adopxê doit être

str ictement interprétê" .

Selon Ie Tribunal, Ia parfumerie visée au dépôt,

qu'i1 définit conme Ia fabrication et Ie commerce de

parfums, cosmétiques, d'essences et d'autres produits

parfumés dont on fait usage pour Ia toi lette, n'a pas

été exploit,ée.

seuls les produits d,ambiance et de décoration 1'ont

été. Le Tribunal a donc retenu 1'absence d'exploitat ion

certaine et non équivoque des marques.

Dans f instance déjà évoquée, ayant opposé la société

AGENA dont le siège est à AÀINECY-LE-VIEUX' t,itulaire

d,une marque AGENA (déposée pour désigner des services

notamment Ia location de machines et d'installations de

bureaux ),à la société AGENA établie à PARIS et qui l 'a

assignée en déchéance, Ie Tribunal de Grande Instance de
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PARIS par jugement du I mars 1988 (31) a écart 'é des

pièces produites par AGENA d'AIINECY-LE-VIEUX aux motifs

que :

Ies d.ocuments relatifs à Ia vente de petites

fournitures de bureaux , à la confect'ion de

catalogues, à l , impression de documents (classeurst

chemises) ne pouvaient, pae être assimilés aux services

de location de machines et d'installations de bureauxl

les documents relati fs à Ia facturation d'un stand

d.'exposition mobile ne correspondaient pas à des

instal lat ions de bureaux, s'agissant seulement

d'une structure à vocation publicitaire i

les documents relatifs à des facturations de

photocopies à I 'égard d'une société STAIIBLT n'ont

pas démontré Ia location d'une photocopieuse.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (21 novembre 1988 (32))  qu i

pour d'autres motifs a écarté Ia demande en déchéance, a

retenu la pertinence de Ia motivation de prenière

inst,ance sur ce poinL.

Une Société CAI{PINA avait demandé la déchéance des

droits de I,I INION LAITIERE NORMANDE (U.L.N.) t i tulaire

de deux marques YOGGY pour désigner les produit's

la i t iers .

L 'U.L.N.  a établ i  I 'e :ç Io i ta t ion de Ia  dénoninat ion

YOGGY pour des glaces.

It résulte du jugement, du Tribunal de Grande Instance de

PARIS (3 juin 1988 (33)) que CAMPINA avait verbalement

cont,est,é gue les glaces soient un produit laitier. Pour
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respecter Ie principe du contradictoire, le Tribunal a

écarté cet argument.

Par  arrêt  du 10 janv ier  1-991 (34l r la  Cour  d 'Appel  de

PARIS s,est  ré férée à Ia  lo i  du 29 ju in  L934 " re la t ive

â 7a protection des produits Taitiers" dont il résulte

que les produits désignés conme glaces ou crèmes glacées

ne doivent pas comporter de matière gÏ'asse ne provenant

pas du la i t .

Cependant Ia Cour a considéré que ce texte ne signifiait

pa6 pour autant que Ie tégislateur range les glaces dans

ta catégorie des produits lait iers,

Ainsi I ,U.L.N. ne pouvait pas prétendre avoir exploité

sa marçlue déposée pour des produit,s laitiers par Ia

vente de préparations pour glaces.

La Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation (18 nai

1993  (35 ) )  a  r e j e té  I e  pou rvo i  de  I 'U .L 'N "

EIIe a relevé gue Ia Cour d'Appel avait constaté que

les préparations pour glaces commercialisées sous Ia

marque l i t , igieuse n'étaient composées ç[u'à ?0 t de lait

entier alors que la loi de L934 applicable en I 'espèce

interdisait, de présenter conme produit laitierrun

produit ne provenant pas exclusivement du lait et

qu 'a ins i  l 'U.L.N.  n 'avai t  pas explo i té  la  marque Pour

les produits déPosés aux déPôts.

Le droit de marque constitue une limite au

liberté du conmerce. Son objet' est ainsi

aux produits etlou services visés au dépôt''



305

cependant, Ies libellés des dépôts doivenÈ êt're

entendus dans toute leur acception.

La Confédération Générale des Petites et Moyennes

Entrepr ises (c.G.P.M.E.)  a notamment déposé la marque

p.M.I. pour des désigner des services parmi leequels les

communicat ions (c lasse 38)

La C.c.p.M.E. a assigné en contrefaçon Ia société

B.E.E.P. qui éditait une revue sous la dénomination

P.M.E .  -  P .M . I .  I IAGAZ INE .

La Société B.E.E.P.  avai t  notamment  conclu è la

déchéance  de  Ia  marque  P .M. I . .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (26 septenbre

1986 (36))  a  constaté que I 'usage de la  març lue n 'avai t

été établi que pour l'édition de revtles, service non

visé au dépôt de Ia marque.

11 a donc prononcé Ia déchéance de Ia  marque P.M.I . .

ce jugement a été infirmé par un arrêt de Ia cour

d,Appel  de PÀRIS du 3 févr ier  1988 (37) .  La Cour  a

retenu l,exploitat, ion indirect,e de Ia marque P.M.I..

E I Ie  a  re levé  que  Ia  C .G .P .M.E . ,  9u i  n ' ava i t  pas  déposé

ses marques dans les classes de produits r IIê les avait

exclues de protection pour les services que dans

certaines classes : elle avait déposé ses marques dans

Ia classe de service 38 : conmunications '

Se lon  Ia  Cour rs i  l a  voca t i on  de  l a  C 'G 'P 'M 'E '  n ' é ta i t

pas d,éditer elle-mêrne des revues , elle était cependant

de faire assurer la communication de ses activités

notamment auprès de ses adhérents'
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Les revues prouvant I,exploitat,ion de Ia dénomination

p.M. I .  contenaient  des conmunicat ions de Ia  C.G.P.M.E.

sur  ses act iv i tés.

Ainsi celle-ci avait fait e:çloiter par ces revues sa

marque dane la classe 38.

Dans le même aens, Iê Société SAIIPIQIET titulaire d'une

margue MENUS PITAISIRS pour désigner des conserves a

assigné en conLrefaçon la Société RMIRE ET CARRET aux

dro i ts  de laguel le  se t rouvai t  la  Société R.C.L. .  Cel le-

ci a demandé Ia déchéance de la marque opposée au motif

que l,exploitation pour des produits similaires aux

conserves ne saurait suppléer Ie défaut d'e:çloitation

pour les produits visés au déPôt.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS (20 avril 1989

(38) ) a jugé gu,i l  résultait des documents publicitaires

versés par SATTPIQUET que ]es produits commercialisés

étaient, des plats cuisinés en conserve conditionnés dans

des boLtes en fer blanc. Ainsi, Iê marçlue avait bien été

exploitée pour les produits visés au dépôt'

2) L'usage des marques de conmerce :

La marque est dite de fabrique si eIIe

s'applique à un produit te1 gu'i l  est fabriqué'

Mais celui qui n'a Pas fabriqué des produits

peut 1es conmercialiser sous sa propre marque concomitanment avec

ce l le  du  fabr ican t  (39) .
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une sociét,é Anonyme belge RÀDIATEIIR, TOLERIE, EMBOUTIS-

SAGE LIEGEOIS (SARTEL) avait assigné Ie 7 janvier L97L

une Société française FILA1IURES DU SARTEL en déchéance

partielle de ses droits sur une març[ue SARTEL pour les

produits des classes I (notamment outils et instruments

à mains, entrainés manuellementr coutel lerie) et classe

2L (notamment ustensiles et récipients pour ]e ménage et'

l a  cus ine ) .

La Cour d'Appel de DOUAI (2? mars L973 (40) ) a relevé

que I,activité principale de la Société française SARTEL

était la fabrication de fils naturels ou slmthétiques

pour Ie t issage et, Ia bonneterie, mais qu'en avri l

Lg7O, el le a décidé d'étendre son activité à la vente

par correspondance de produits de toutes les classes.

EIle fit pour cela imprimer un catalog'ue.

La société belge a estimé que Ia société française

n,avait pas fait un usage de la marque en offrant en

vente par catalogue portant Ia dénomination SARTEL

des produits sur lesquels cette marque ne serait pas

apposée. seule y figurerait la marque des fabricant,s.

La Cour de DOUAI a rejeté cet argument au motif que

la marque SARTEL n'était pas une marque de fabrique

mais une marque de commerce çlui jouit d'une protection

équivalente.

Par ailleurs, une marçlue BIBA a été déposée par une

société LE coRsET IIUGUETTE . Celle-ci elqtloitait un

fonds de commerce de prêt à porter férninin sous
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l,enseigne BIBA. EIIe a assigné en contrefaçon une

Société JEAII DAT!,IE laquelle a conclu à Ia déchéance de

Ia marque BIBA.

Par arrêt du 25 mai Lg76 (4L\, la Cour d'Appel de LYON

a jugé que conformément à Ia loi, une marque peut, servir

non seulement à disLinguer des marchandises fabriquées

par son t i tulaire mais aussi "totJs objets d'une

entreprise gueJ conque" .

Ainsi la Cour a relevé que la boutique BIBA

commercialisait des vêtements revêtus de marques de

fabricants autres que BIBA, mais aussi que Ia Société LE

coRsET HUGIIETTE "sélectionnait les modèles qu'e7|e ne

créait pas eIIe-même et travaiTTait en collaboration

avec Les modéIistes afin de confêret et maintenir aux

vêtements vendus dans sa boutique un style qui en

assurait Ie succès ; qu'el le pouvait donc utiTiser un

signe distinctif non pas seulement conme nom contmercial

mais bien comme marque".

Cette motivation apparalt contest'able en ce

qu,elIe fait référence à Ia collaboration du titulaire d'une

marque commerciale avec Ie concepteur des produits qu'elle revend.

cette motivation apparalt contradictoire par

rapport à celle de DOUAI dans l'affaire SARTEL'

La Société LESIEIIR avait déposé une marque ernblématique

constituée par un assernblage de formes géométriçlues

(réunion de quatre carrés en un losange) notamment

pour les produit,s de la classe 3 (produits cosmétiques
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parfumerie, préparations pour blanchir et lessiver .. .  ).

EIIe a assigné la Société CAIIBET et Fi ls en contrefaçon'

ceLle-ci a soutenu que Ia marque opposée n'ét,ait pas

exploitée pour les produits de Ia classe 3 et devait

donc être déchue.

selon cAuBET, Ia marque n'était pas apPosée sur les

produits de Ia classe 3 et l'était seulement de rnanière

insuffisante sur des factures, tarifs et document,s de

prospection.

La Cour d'Appel d,AIx EN PROVENCE (3 mars L987 (4211

a cependant considéré gue la marque avait été utilisée

comme marque de commerce ou de service sur le papier

commerCiAl dC LESIEI]R COTELLE Ct ASSOCIES - DIVISION

PRODUfTS D'ENTRETIEN r sur des prospect'us énumérant Ia

gamme des produits vendus et sur des fact'ures

accompagnant Ia vente de produits de nettoyage et

l ess i v ie l s .

Selon la Cour, cette exploitation en Lant que marque de

commerce a été suffisante pour écarter la demande en

déchéance.

Dans une autre affaire une société BELIr TELEPHONE

LABORATOIRES INC. avait assigné, Le 24 octobre 1984r uD

sieur pierre BONGRÂND en déchéance partielle de ses

droits sur une marçlue I]NIX déposée notamment, pour

distinguer des appareils scientifiques,

électr iques. .  .  (c lasse 9)

La Société BELL a estjmé gue I'e:rploitation par les

trois sociétés dont BONGRAIID était, le P.D.G. n'avait
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pas été faite à titre de marçlue mais seulement à titre

de nom commercial ou d'enseigne.

Par arrêt du 27 mai L987, la Cour d'Appel de vERSAILLES

(43) a jugé que le "signe uti l isê à titre de marque ne

doit pas nécessairement être apposé sur 7e produit Lui-

même ou son embaTTage ; qu'i7 suftit qu'iL soit employê

pour présenter ou aecompagner Ia vent,e du produit" '

La marque IINIX était donc selon la cour une marque

générale, désignant, un système de distribution dans

d.es établiseements de grande surface, et sous laquelle

1es trois sociétés dirigées par BoNGRAND pouvaient

proposer des produits port,ant également, leur marque

propre.

Pour Ia Cour, l 'uti l isation de la marque IINIX a été

établie par deux constats d'huissier accompagnés de deux

photographies représentant I'enseigne IINIX à cÔté de

l'enseigne PRISIINIC pour I 'un et, sur un mur d'un

magasin EIIROIII\RCHE pour l,autre. Ce dernier magasin

déIivrait un ticket de caisse portant Ie mot I'NIX.

L'exploitation a été jugée suffisante.

une marque BROTHERS a été déposée par deux frères

GARBER pour désigner notamment des articles

vest,imentaires, cadeaux et des chaussures.

IIs ont assigné en contrefaçon une société BRoTHER &

BROTHER et, sa filiale, la Société GEMA qui ont'

commercialisé des produit,s vestimenÈairee sous la

dénomination BROTHER & BROTHER.

ces sociétés ont conclu à la déchéance de Ia marque
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des frères GARBER

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS par jugement

du 21 décembre Lgg4 (44, a retenu que Ia marque avait

été ut,ilisée ,'pour identifier -les espaces de vente

animés par ]es frères GARBERT seTon un concept nouveau

crêé par eux, aTTiant création architectutale'

présentation otiginale des vêtements et accessoires eux-

mêmes séTectionnés selon des critères d'originalité et'

de caractère créatif  ".

Le Tribunal a également rappelé gue Ia dénomination

déposée à tit,re de marque ne devait pas nécessairement

être apposée sur le produit lui-même ou Êon emballage.

En 1'espèce, i l  suff isait donc qu'el le ait été employée

conrme marque générale pour accomPagner la vente des

produits visés au dépôt et çtu'el le identif ie les

produits vendus par 1'entreprise e:çloitante'

3) L 'usage à f in de promot ion publ ic i ta i re :

une sociét,é r,ABoRÂTorRE Du TIIERAI{oL a assigné Ia

Société M.A.I. en déchéance de ses droits sur sa marque

ELLE pour toutes les classee visées au dépôt à

I'exception de celle concernant lee publications (classe

16) .

La sociét ,é F.E.P. ayant,  absorbé la Société M'A' I . '  a

repr is I ' instance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septenbre

Lg75(45) )a jugéque lasoc ié tédé fenderesseen
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déchéance ne rapport,ait pas Ia preuve lui incombant de

1'exploitat ion de sa marque pour 1es produits

pharmaceutiques (classe 5) et lee apparei ls et '

inst ruments sc ient i f iques de contrôIe (c lasse 9) .

La Société F.E.P.  s ,éta i t  prévalue de la  vente dans des

magasins , ,E l Ie  Shops"  et  "Bout iques El le"  d 'ar t ic les

divers sous 1'appellat ion oBon Magique". Le Tribunal

a retenu que les opérat,ions "Bon Magique' annoncées

dans la revue ELLE étaient des procédés publicitaires

et Ies art icles vendus sous I 'appellat ion "Bon Magique

EIte,, ne portaient pas Ia marque ELL,E mais leur marque

d 'o r i g ine .

La Cour  de PARIS (24 rnai  L977 (46))  a  conf i rmé le

jugemen t  2  " . . . à  j us te  t i t r e  7e  T r ibuna l  a  j ugé  qu ' i I

s, agriss ait d'une modalité publicitaire, 7e produit '  ou Ie

service faisant I'objet du "bon magique" étant vendu

otJ rendu sous sa marque ProPre, êt non Pas sous -I'a

marque  877e" .

Dans une autre affaire, }e Tribunal de Grande Instance

de PARIS a prononcé, Ie 4 décembre 1991 (471, Ia

déchéance part,ietrle d'une marque figurative représentant

un panda , déposée par une association woRLD WIDE FITND

FOR NATITFE (W.W.F.) pour protéger tous les produits et

serv ices  (c lasse  L  à  421.

L,association W.W.F. a opposé, à Ia demande en déchéance

formée par une société Au SoIIRIRE DU PRINTEMPST Ia

commercialisation de produits a]i:nentaires (classe 30)'
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EIIe a notamment versé aux débats des concessions de

licence de sa marque avec des sociétés commerciales :

Ia Société BISCUITS SAINT-MICHEL' Ia Société RoV|NTREE

MACINTOSH, Ia Société KELLOG'S PRODUITS ATIMENTAIRES.

ces contrats prévoyaient, que Ia marque soit reproduite

sur les emballages des produits et les supports de

promotion de ceLte opération.En contrepartie ses

partenaj.res lui versaient des redevances '

I1 s'agissait donc d. 'opérations promotionnelles des

prod.uits des sociét,és co-contractantes '

Le Tribunal a retenu que le caractère publicitaire était

clairement exposé dans le contrat BISCUITS SAINT-MICHEL

en son art icle Ler . "w.w.F. France concède les droits

d'utiTisation de sa marque et de son 70go pour Ia

promotion de biscuits BadbouTa sur Ie terrTtoire

f rançais" .

Dans Le contrat I{ACINTOSH iI s'agissait de Ia promotion

sur Ie terr i toire français d'une barre chocolatée LION

sur Ie thème ,,Avec Lion et 7e W.W.F. sauvons Les fêIins

du monde ".

Le Tribunal en a tiré la conséçluence que sur les

produits alimentaires conmercialisés, Ia marçlue

figurative déposée par le W.$I.F. ne désignait pas Ie

produit, lui-même qui coneervait sa proPre marçlue

(Bamboula, Lion... ) mais servait seulement, à des f ins

publicitaires : ,, tant pour Ia promotion de ces pr:oduits

que pour col lectel. des fonds au profi t  de W'W'F', '

Par cett,e utilisation, Ia marque n'avait donc pae assuré

sa fonction de distinction du produit offert à la vente.
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La marque a été jugée déchue pour les produits

a l imenta i res  (c lasse  30) .

B) L'USAGE EllTEtlDU A TrTRE DE IIARQUE :

Le défendeur à l 'action en déchéance d'une

marçlue doit just,ifier de I'usage de celle-ci en tant que marque'

La fonction de la marque est de dist,inguer les

objets qu'el le désigne et  précise son or ig ine'

Lamarquesed ' i f fé renc iedesau t ress ignes

distinctifs que sont I 'enseigne, le nom commercial et Ia

dénomination sociale.

Des diff icultés surgissent lorsqu'une société

exerce son activité sous une dénomination conmerciale identique à

une marque qu'elle a déposée pour désigner des services.

D 'au t resc r i tè resde l 'appréc ia t ionde la

marque en tant que telle peuvent enfin être retenus.

1)  L 'u t i l isat ion au t i t re  d 'un aut re  s igne d is t inct i f
ne vaut pas usage de marque :

L 'u t i l i sa t ionpeutavo i r l ieuentant

qu,enseiçtne, nom commercial ou dénomination sociale gui sont des

signes dist incLifs différents de Ia marque.



3 ls

a)  L 'u t i l isat ion en tant  qu 'enseigne :

L'enseigne désigne I 'établissement commercial,

c 'est  à  d i re  I 'ent repr ise dans "sa local isat ion"  (48)  '

Une Société THE BIG BOSS a assigné en déchéance une

Société LA BELLE JARDINIERE qui avait déposé une marque

BIG BOSS pour désigner des vêtements.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 septembre

1980 (49))  a  jugé que la  marque avai t  é té ut ' i l isée à

t,itre d'enseigne pour un rayon de vêtements qui eux ne

portaient pas cette grif fe. Cett,e e:çloitation ét'ant

donc équivoque , Ia déchéance a été prononcée.

La même juridict ion, par un jugement du 16 janvier 1987

(50) sur une demande d,une société HACHETTE a constaté

Ie défaut d'e:rploit,ation à titre de marque de la

dénomination BIZOO déposée par une société du même nom

pour désigner des jouets

La photographie de Ia vitrine de Ia société BIZOO sur

laquel le  1 'on peut  vo i r  f  inscr ip t ion uBizoo jouetsut

révèlerse1on Ie Tribunal, son usage à t i tre d'enseigne.

b) L'utilisation en tant que nom commercial :

IJe nom commercial est le Dom gui sert à

distinguer un fonds de commerce des autres fonds de commerce (51).
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La Société PRONUPTIA a sollicité la déchéance des droits

de Ia sociéLé PRONOVIAS SAINT-PATRICK sur sa marque

PRONOVIAS.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (25 rnai  L989 (52))  a  retenu

le bien fond.é de cette demande et a distingué

I'exploitation à titre de marque de celle à t'itre de nom

commercial.

EIIe a rappelé qu'il ne pouvait y avoir exptoitat,ion que

si le signe déposé conme marque remplissait sa fonction

qui est de distinguer des produits offerts à la ventet

qu' i l  soit.  apposé sur ceu:K-ci, ou ç[u' i l  acconPagne leur

diffusion dans te public "dans des condit ions ne

Taissant aucun doute sur ladite fonction".

La Cour a considéré que les publicités Parues dans des

revues espagnoles rég'ulièrement diffusées en France et

qu,une campaçtrne de publicité réalisée par la société

cIRÂUDy à PERPIÇNAN étaient équivoques "dans la nesure

où Ie terme Pronovias qui y apparalt peut être pris

aussi bien conme nom cofiImercial que conme marqueo '

La Cour s,est en outre référée au fait gu'aucun art icle

pRoNovIAs n,avait ét,é vendu et offert à Ia vente à Ia

clientèle française avant Ia date de Ia demande et, gu'iI

n,était pas établi qu'avant ceLte date, PRONOVIAS SAINT-

PATRICK ait effectué une l ivraison à I 'un de ses

concessionnairee exclusifs français.

Devant la cour de cassation, la société PRoNOVIAS

a reproché à Ia cour de PARIS d'avoir relevé d'off ice

le caractère équivoque des pubticités produites, alors
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que I'emploi de la même dénomination à titre de marque

et de nom contmercial suff isait selon el le à écarter Ia

déchéance.

L'arrêt de rejet rendu par Ia chambre commerciale de

Ia Cour  de Cassat ion Le 2 ju i l le t  199L (53)a re levé

essentiellement que par une appréciation souveraine des

documents régulièrement versés aux débat,s ,Ia cour

avait retenu }e caractère équivoque de l'exploitation

,'faute d, êtablir si 7e terme Pronovias avait êté empJ-oyé

contme marque ou conme nom cofiImercial".

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 décenbre 1991

( 54 ) retient, une solut,ion identique.

La Société RENAIID COINTREAU titulaire des marques LE

CORDON BLEU et LE CORDON BLEU DE PÀRIS avait assigné

en contrefaçon la société coRDoN BLEU INTERNATIONAL'

Iaquelle avait conclu à 1a déchéance des marques de

RENAUD COINTF.EAU.

La Cour a jugé que la rnarque LE CORDON BLEU avait été

appliquée aux produits d'épicerie commercialisés par son

titulaire ce qu,avaient fait clairement apparal'tre les

factures produites.

Ainsi selon Ia Cour, cett,e dénomination a donc bien

été uti l isée à t i tre de marque.

En revanche le 25 mai

Instance de BORDEAUX à

DE CHILLOT a Prononcé

Lg87 (55) , le Tribunal de Grande

la dernande d'une Société DOMAINE

la déchéance d'une Société DES



318

VINS DE FRÀNCE et Cie Eiur la marque GILBERT GRIBES'

qu'elIe avait acquise d'une Société GILBERT GRIBES.

La Société DES VINS DE FRÂNCE avait produit des

factures et des relevés de compte émanant de son auteur.

I ls établissaient Ia l ivraison de vins à divers cl ients

par les établissements GRÀNDS VINS FINS GILBERT GRIBES

sA, négociant,-éleveur à NUITS SAINT-GEORGES. Le Tribunal

les a jugés équivogues.

En effet selon lui,  le vocable avait été uti l isé comme

nom conmercial et non pas à titre de marque.

Dans une autre affaire, une Société vAIlDItE a assigné

en déchéance de ses droit,s sur une marque NUTRIFORM une

Soc ié té  C .E .D. .

Par jugement du 10 avril 1990 (56) Ie Tribunal a retenu

que les documents versés n'ont dérnontré qu'une

utilisation de Ia dénomination litigieuse en deux mots

et pour désigrrer soit un Centre de Format,ion, soit son

équipe dirigeante.

Se prononçant sur un document de présentation du Centre

Iibellé "Nutri-forrn un outi l au service de Ia

Restauration " ,Iê Tribunal a jugé que si I 'exploitation

de la dénominat,ion NUTRI-FORM était bien prouvée, Ia

Société C.E.D. l 'avait exclusivement uti l isée à titre de

nom conmercial ou d'enseigne pour désigner son Centre

de Format,ion mais ne l'avait pas appliguée à des

produits et, services visés dans l 'acte d'enregistrement.

La Cour d'Appel de TOULOUSE (22 novembre L994 (57) )
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a considéré coInme équivoque, pour des produits

électroniques, L'exploitat ion d,une marque MusT déposée

par Ia Société CARTIER. La déchéance de cette marque a

été prononcée sur Ia demande d'une Société I.T.S' au

motif que les pièces produites par CARTIER n',étaient

susceptibles d'attester d,une exploitaiton qu'à t i tre de

nom conmercial.

c) L'ut i l isat, ion en tant que dénomination sociale :

La dénomination sociale est, le nom qui

individualise Ia personne morale considérée dans l 'ensenble de son

existence et ses activités, conme re patronrrme individuarise Ia

personne physique.

Sa fonction est de désigner Ia personne morale

p r i se  en  e l l e -même (58 ) .

une Société rMMItNo AG utilise également cette

dénomination conme marque.Elle a été attraite en

déchéance devant Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

par  une  Soc ié té  d i te  S .C.R.E .T-

Le Tribunal de PARIS (t4 novembre 1985 (59) ) a jugé

que Ia dénomination apposée sur un produit respectait la

fonction du droit de marque, Ia distinction du produit

et I ' indicat,ion de son origine

II ne s'agissait donc pas de la dénonination sociale de

la société défenderesse ni de son nom cornmercial.

11 a relevé gu'en droit français, la marque n'avait pas



320

besoin d'être accompagnée de la lettre 'R' et pouvait

coexister sur un même produit avec d'autres signes

dist,inctif s constituant une marque.

La même juridict ion Ie L6 janvier L987 dans l ' ,affaire

précitée relative à la marçlue BIzoOr a jugé que des

documents bancaires produits ne démontraient qu'une

utilisation à titre de dénominat,ion sociale.

Un sac d. 'emballaçte n'a pas non plus été retenu alors

qu'i l  était revêtu de Ia dénomination BIZOO.

Selon Ie Tribunal, outre le fait  que ce sac éÈait

dépourvu de date, cet emballage ne portait' que Ia

dénomination sociale BIzoo. I l  ne désignait donc pas

des jeux ou jouet,s , produits visés au dépôt de la

marque.

Par ail leurs, Ies Sociétés ORION PICÏURES et ORION

VENTURES INC, co-propriétaires d'une marque

dénominative ORION notamment pour désigner des films

cinématographiques et de téIévision, enregistrements

sonores ou visuels , ont assigné en contrefaçon une

Société OTAKE TRjADING laquelle a demandé, à hauteur de

Cour, la déchéance de la marque opposée.

La Cour d 'Appe1 de PARIS (12 mars L98? (60))  a jugé

que les Sociétés oRION ne pouvaient pas se prévaloir

de Ia commercialisation de cassettes vidéo portant' Ia

marque en cause. En effet, Ia Cour a observé que

1'usage revendiqué sur des jaquettes de vidéo-cassettes

avait eu lieu sous Ia forme "An Orion Pictures release",
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ce qui traduit de I 'anglais en français veut dire

"une rêalisation des f iTms Orion".

En outre, Ia jaquette d'un f i lm comportait une mention

attribuant I'oeuvre aux PRODUCTIONS ROLLINS' JOFFE'

MORRÀ, BREZNER avec ORION.

Les jaquettes reproduisaient les affiches ayant annoncé

Ia projection du f i ln en salles ce qui e:ql l iquait qu'on

y trouvait l'indication de la société productrice du

fiIm, la SociéLé ORION PICSURES.

Ainsi, pour Ia Cour , "Iê terme Orion n'est apposé sur

7es jaquettes qu'en tant qu' intêgrê à une dénomination

sociale ou conme nom conmerciaT".

Son uti l isation ne faisait donc pas preuve d'un usage

en tanÈ que marçlue. La Cour a prononcé Ia déchéance.

Cette même Courr pêr arrêt du 30 novembre L989 (61),

a retenu gu'une Société BÀRBARÀ qui avait la charge

de 1a preuve de I'e:çloitation d'une marçlue BARBARA pour

les t issus et texti les (clasee 24), suite à une act, ion

en déchéance d'une dame BOURGAIN, n'avait pas rapporté

cette preuve par les factures qu'el1e produisaitrcar

la dénomination litigieuse était utilisée conme

dénomination sociale "Batbara SA au capital de --." ou

conrme nom commercial "Batbara PARIS" pour désigner

I'ent.reprise et non le produit lui-même.

La déchéance n'a cependant Pê6r mais pour d'autres

motifs, êEê prononcée.

Une Société TRADICION CALZADOS a assigné une Société
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TRICOTS GIOVANNI en déchéance de sa marque GIOVANNI

(déposée pour désigner des vêtements).

La Cour  d 'Appel  de PARIS (24 mars L992 (62))  a

considéré que si les factures produites , mentionnaient

en en-tête 1a dénomination TRICOTS GIOVAIINI , "un tel

usaçJe ne constitue pas un acte d'expToitation de 7a

marque pour désigner des vêtements ou des chaussures

mais une preuve de ce que 7a sociêté s' identif ie dans

ses rapports avec Ia cTientèLe sous 7a dénomination

TRTCOTS GTOVANNT".

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du

8 ju i l le t  Lgg2 (63)  a fa i t  dro i t  à  la  demande

reconventionnelle, d'une société LABORATOIRES SOLUDIA

défenderesse en contrefaÇonr en déchéance d'une marque

semi-f igurative L.S. déposée par une Société

LABORATOIRES SEROBIOLOGIQI'E .

Sur les docurnent,s versés aujx débats (papier à en-tête,

fiches monographiques et déptiants) , Ie logo déposé

a été uti l isé "non pas Pour désigner Les produits

protégês par 7e dêpÔt mais pour. dêsigner 7'entreprise".

11 était, accolé au nom des LABORÂTOIRES , les dépliants

et les fiches monogÏaphiques analysant des produits

non désignés par la marque.La déchéance a été prononcée.

Le 20 décernbre 1994 , le Tribunal de Grande Instance

de NAtitTERRE (64) a dit,  en application de l 'art icle

L 7L4-5 du C.P. I . ,  la  soc iété KENzo par t ie l lement  déchue

de ses droits sur une de ses marques KENZO déposée
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pour toutes les classes de produits et de services.

La Société IrA FRjANCAISE DES ;IEUX' assignée en

cont,refaÇotr, avait reconventionnellement demandé Ia

déchéance de Ia Société KENZO.

Le Tribunal a rappelé que 1'e:çloitat,ion devait' êt,re

faite à titre de marque Pour désigner un produit

ou un service et non seuLement pour désigner

I'entreprise qui offre ceux-ci.

or selon le Tribunal, Ie nom KENzo avait été uti l isé

pour ]es besoins du fonctionnement de cette société et

non pour désigner des activités offert'es en vente

Analysant l 'argrrmenÈation de la Société KENZOrle

Tribunal précise que si elle participe à des

manifestations telles que des défiIés de mannequins,

el le n 'est  pas organisateur de spectacles,  s i  e l le fa iÈ

de la publicité i l  ne s'agit pas de création

publicitaire pour le compt'e de tiers mais de la

promotion de ses propres produits.

En outre, si un service de }a société assure le cont,rôle

chimique de ses parfums' iI ne s'agit pas pour autant

d'une activité commerciale au service des tiers.

Ainsi, la Société KENZO ne démontre avoir uti l isé sa

marque en tant que telle Pour une e:çloitation

commerciale et publique, caractérisée par une activité

d'offre en vente et de vente au public, qu'au titre des

produits de la parfumerie (classe 3), maroquinerie

(c lasse 18) ,  vêtements (c lasse 25) et  b i joux

(classe 14). La déchéance a été prononcée pour tous les

autres produits et, services.
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2\ L 'ut i l isat ion comme marque de services d 'une dênorninat ion
cormerc ia le :

La loi du 31- décembre L964 a institué' pour

les marques désignant des servicesr uD régime de protection

identique à celui dont bénéficient les marques de fabrique ou de

commerce.La preuve de 1'uti l isation d'une tel le marque si eIIe est

attaquée en déchéance est à I 'origine de diff icultés-

Fréquemment en effet des sociétés déposent

leur dénomination sociale, leur nom commercial ou leur enseigne

comme marque pour désigner des services souvent compris dans

1 'ob je t  soc ia l .

11 est donc diff ici te dans ce cas' de savoir

si l ,exploitat ion a eu l ieu à t i tre de marque ou à un autre t i tre.

Ce seront 1es circonstances propres à chaque

situation d.'espèce gui permettront de savoir si Ia marque a été

exploitée ou non en tant que tel le.

Une société INTERPUBLIC a déposé en France sa

dénomination comme marque pour des services des classes

35, 4l eE 42. EIle a engagé une act ' ion en contrefaçon

à l 'encontre d'une Société INTER PTBLI CONSEIL' laque]Ie

a opposé la déchéance de la marque INTERPIIBLIC.

La Société INTERPITBLIC a produit des documents dont elle

demande qu,ils soient examinés en tenant compte du fait

que s'agissant d'une marque de services ident, ique à la

dénomination sociale de son propriétaire se confondant

elIe-même avec son nom comrnercial, "J,e seuJ, usage



32s

de cette dênomination constitue 7'expToitation de

7a marque,  et  par  7 'e f fe t  de 7 'é t ro i te  et  nécessaj re

int,erpénêtration de ces é|êments, caractêrise êgalement

par son utiTisation, Ia protection du nom commercial".

Mais  Ia  Cour  d 'Appel  d 'ORLEAIIS (25 avr i l  L978 (65)  )

a rejeté cette argumentation en raPpelant Ia différence

exi-stant entre la fonction de la marque et celles de

la dénomination sociale ou du nom conmercial.

Selon Ia Courr êrI raison de l 'appellat ion similaire

de ces trois éléments dist incts, i I  était alors

nécessaire d'examiner si les pièces produites par 1a

Sociét,é INTERPUBLIC établissaient un usage de sa marque

en tant  que te l le .

La Cour s'e6t référée au rapport annuel rédigé en

anglais de I'INTERPIIBLIC GROUP OF COMPAIiIIES INC - IPG.

EIIe a relevé que les supports publicitaires y figurant

n,avaient janais mentionné la marque INTERPIIBLIC en tant

que  te l l e .

Aucune des autres pièces produites n'a démontré cet,

usage ,qu' i l  se soit agi de diffusion de prospectus,

papil lons, badges ou d'encarts dans des journaux ou

revues ou encore d'aff iches publicitaires. La déchéance

a donc ét,é prononcée.

Dès lors cependant gu'i l  s'agit de services,

Ia marque ne peut pas être matériellement apposée conme elle le

serait sur des produit,s.



326

C'est ce que souligne un jugement du Tribunal de Grande

Ins tance  de  PARIS  (23  mars  L987  (66 ) ) .

Une Société des ETABLISSEMENTS OURGÀDOUL exerçanf ses

activités sous I 'enseigne SERVIRÂÈIA avait détrtosé

une marque SERVIRÂMA pour désigner toutes les classes

de services. Etle avait pour objet social " la

fabrication de confection , toutes prestations de

services et toutes activitês d'entremise et de

commission".

E l l e  a  ass igné  en  con t re façon  une  Soc ié té  s . I .D .E .F .

elIe-même titulaire d'une marque SERVIRAIVIA pour des

services identiques.

S . r .D .E .F .  a  so l t i c i t , é  I a  déchéance  de  Ia  marque

déposée par OIIRGADOUL.

Le Tribunal a retenu I'exploitation de la marque en se

référant aux annonces pubticitaires parues dans Ia

presse, offrant de nombreux services dans des domaines

variés et aux bons de commandesr aux facÈures qui ont

suff i  à établir 1'exploitat ion

Le Tribunal relève expressément que s'agissant de

services, Ia marque ne peut être matériellement apposée

conme dans Ie cadre d'une vente de produit,s

manufacturés.

Par arrêt du L2 septembre 1989 (671, Ia Cour d'Appel de

PARIS, concernant ]a déchéance demandée par une Sociét,é

GENESE à 1'encontre d'une Association GENESE qui avait

déposé cett,e dénomination conme marque , a jugé

"que Ia marque de -L'association êtant une marque de
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servicesriT ne peut Lui être fait grief de 7a non

apposition sur des produits ou de I'absence de

ca taTogue" .

Dans une autre affaire, un sieur LASSOEUR a déposé une

marque A+CONSEILS pour désigner des services de

pub l i c i t é  e t  d ' a f fa i res  ( c lasse  35 ) .

It  a concédé une l icence d'exploitat ion à une Société

A+CONSEILS . LASSOEUR et, sa licenciée ont ass.i-gné en

contrefaçon les Sociétés A PLUS FRAIICE et A PLUS

HOLDTNG. Ces dernières ont reconvent,ionnellement demandé

la déchéance de la marque A + CONSEILS.

La  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  (7  fév r i e r  1989  (68 ) )  a

rappelé que I 'activité de la société l icenciée était,  le

conseil  et 1'assistance dans tous les domaines relati fe

au management et "que dans 7a rêali té des affaires, le

nom commercial ou 7a dênomination sociale peuvent'

être utilisés dans des documents offrant ou accompagnant

-Z,es serrrices te-ls gue des notices pubTicitaires ou

des factures et qu'un tel usage doit être assimiJ,ié

seTon -Z.es circonstances de fait â un usage â titre de

marque".

La Cour s'est donc attachée à la situation d'espèce et

a constaté que Ia société licenciée avait ut'ilisé dans

ses relations avec les t iers (correspondances, devis

détai l lés, notes d'honorairesr annonces de presse,

la conception-réalisation de matériel audio-visuel

etc...  ),  conformémenÈ au contrat de l icence, Ia narque

complexe dans son çlraphisme tel qu'il figure au dépôt



328

de Monsieur LASSOEUR.

La Cour a encore relevé que Ia marque ne pouvait

matériellement être apposée que sur des documents tels

que ceux citésr peu important qu' i ls soient revêtus de

l -a ment ion "conf ident ie l " .

Cette caractérist'ique pourrait inciter Ies

détenteurs de marque de services à les déposer sous forme

figurat.ive ou complexe : les éIéments figuratifs aident en effet à

dist inguer Ia marque du nom conmercial ou de Ia raison sociale.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre

l -99L (69))  a  retenu 1 'explo i ta t ion d 'une narque DO$l

JONES déposée par une Société DOW JONES AIID COMPANY INC

pour notamment désigner les agences de presse et

d' information.La déchéance de La marque avait été

reconventionnellement demandée par FRÂNCOIS LÂPEZE

assigné en contrefaçon.

Le Tribunal a constaté que le DOW JONES était, I',indice

boursier des principales valeurs des Etats-Unis et que

Iorsque la Société DOW JONES diffuse des informations

sur cet indice, el]e uti l ise Ia marque dans les termes

de son dépôt.

Ainsi, les informations diffusées sur I ' indice DOW JONES

dans des journaux boursiers français, dans la chronS.que

économique du journal LE MONDE et sur deux chal.nes de

t,élévision quotidiennement, démontrent I'erçloitation

de Ia marque.
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3) Les autres cr i tères de I 'appréciat ion de la marque en
tan t  que te l le  :

Nous évoquerons I'usage des marques faisant'

référence à une couleur, des marques dénominatives désignant des

personnages et des marques faiblement distinctives.

a) L'usage des marques faisant référence à une couleur :

Une Sociét,é DURER a attrait une Société DIPARCO devant

Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS pour Ia voir

dire et juger déchue de ses droits sur sa març[ue SAFARI.

Le Tribunal a prononcé la déchéance Ie 31 janvier L976

(70) au mot,if notamment que le vocable SAI'ÀRI BEIGE

n,avait été ut,ilisé que conme moyen de référence à une

cou]eur pour dist inguer un produit d'un autre produit

de I 'entreprise et non à t i tre de marque. Cette

référence ne pouvaiÈ donc êt,re considérée conme un

acte d 'explo i ta t ion.

La même juridiction, Ie 1l- mars L982 (71) sur une

demande en déchéance introduite par Ia Société RE\,ltON'

a dit Ia Société BOURJOIS déchue de ses droits aur une

marque EBENE déposée pour 1es produits de parfumerie.

Le fait que des factures attestaient bien d'une

utilisation du terme EBENE par la société BouRJoIs

durant le déIai quinquennal concerné, n'était pas

suffisanment probant car cette uti l isation, selon le

Tribunal, avait été faite Pour désigner de manière
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évocatrice Ia couleur de I'un des produits de Ia société

et, pas à titre de marque.

b) L'usage des marques dénominatives désignant des
personnages 3

une marque dénominat,ive BRUTUS avait été détrrcsée par

une Société américaine HEARST CORPORÂTION'

Une Société suisse EFFEMS a sollicité le prononcé de

Ia déchéance de cette marque.

La société défenderesse à I'action en déchéance avait,

produit des contrats de licence.

Le Tribunal de Grande Inet'ance de PARIS (7 juillet

Lg73 (72r) a cependant jugé qu' i Is ne visaient aucun

dépôt à t,itre de marque de Ia dénomination BRUTUS.

11 en ét,ait, notarunent ainsi du contrat relatif à

1'uti l isation, dans un f i lm publicit 'aire, de UBRIIruS" '

personnage secondaire des bandes dessinées POPEYE.

L'usage était équivoque à supposer même que Ie

personnage de BRUTUS apparaisge dans un film

publ ic i ta i re ,  d 'autant  "que Ie  nom BRUTUS (dépoeé) . . . ,

est aussi 7e nom d'un chien de 7' imagerie de WAI'T

DISNEY, comparse de PLUTO".

De son côté Ia Cour d'Appel de VERSAILLES, Pêt arrêt du

26 janvier 1989 (73\, a prononcé la déchéance d'une

marque dénominative FTRIA .

Cette dénomination avait été déposée par une Société

I.D.D.H. pour désigner notamment des l ivree, matières
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adhésives, éducation et divert issements.

Une Société MARCHES USINES avait assigné en déchéance

I .D .D .H . .Ce l l e -c i  a  p rodu i t  d i ve rses  bandes  dess inées

du t i tre "SAN KU KAI"'  dont l 'un des principaux

personnages était FURIA.

ElIe just,ifiait également avoir commercialisé des

cassettes vidéo présentanÈ cee personnagee dont FIIRIA et

avoir édité des vignettes auto-col-lantes du personnage

FURIA. EIIe produisait en outre des contrats relatifs à

la diffusion téIévisée en France de la série SAII KU KAI.

La Cour confirmant le jugement de première instance,

a considéré que Ie nom donné à un Personnage de

bande dessinée ne pennettait pas d'invoquer Ia

protection du droit des marques puisque Ie nom FURIAT

conme te], n,avait jarnais été uti l isé à t i tre de marque.

L'usage invoqué dans Ia classe éducat, ion et

divertissements ne pouvait concerner, selon Ia COur, que

le produit en son entierr SAI{ KU KAI.

c) L'usage des marques faiblement dist inctives :

Une Société C.E.P. INFORMATION INDUSTRIE est t, i tulaire

de Ia marque ENTREPRISE pour désigner des journauxt

imprimés, périodiques, Iivres et abonnements'

EIle a ét,é attraite en déchéance de ses droit,s devant

Ie Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS par Ia Société

GROUPE EXPA}ISION.

La Sociét ,é  c .E.P.  s 'est  prévalue de l ' ,e :ç lo i ta t ion de
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sa marque sous la forme d'un titre second à t'out

exemplaire de Ia revue USINE NOIIVELLE.

Le Tribunal par un jugement du 29 mars L985 (74, a

énuméré comme suit les actes d'e:çIoitation de Ia

dénomination litigieuse :

- dans la revue LE NOUVEL ECONOMISTE à Ia dernière

ligrre du sommaire z,'Entreprjse - Les infonnations/

Le Nouvel Economiste 17 rue d'Uzes 75 002 Paris"

plus les références téIéphoniques,

- dans Ia revue L'USINE NOIIVELLE vers le bas du sonmaire

juste au-dessus des indications légales concernant la

publication, Bur une 1i9ne z "Titage et' DLtfusion

contrïTês par O J D L'usine nouveTTe - EntreptLse E".

Le Tribunal a ensuite constaté le caractère générique du

mot entreprise pris en lui-même.Il en déduit que

lorsqu'i l est rapproché des termes précités, ainsi que

des adressesrnoms des personnes, numéros de téIéphone

etc. . . ,  i I  ne peut être considéré gue conme un sous-

titre et peut être interprété dans le sens d'entreprise

de presse. L'usage a donc été jugé équivoque et la

déchéance prononcée.

La Société CLUB MEDITERRÀNEE a déposé une marçlue

complexe composée d'un élément figuratif et de la

dénomination MINI-CLI]B

Une Société IDEAL LOISIRS I'a assiçPée en déchéance

notamment en ce qui concerne les jeux et les jouets.

La société défenderesse 6'est prévalue de 1'e:çJ.oitation
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de Ia marque sous Ia forme de la dénomination MINI-CLUB

utitisée dans des catalogiues édités pendant la période

l i t ig ieuse.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2O sepÈembre

l-990 (75)) a jugé que chaque élément d'une marçlue

complexe est, protégé en tui-même à la condition qu'il

soit séparable des autres, distinctif en lui-même et

essent ie l - .

Or selon Ie Tribunal, la dénomination MINI-CLUB est

descriptive pour désigner un peÈit club, un club pour

les petits par rapport à ceux des adult'es.

Ainsi, I'usage dont se prévaut la Société CLIIB

MEDITERRANEE dans ses catalogues, n'est Pas un usage è

titre de marque ,,majs seulement conme ceTui d'un temte

générique pour dêsigner 7e club des petits".

Le Tri-bunal a accueilli Ia demande en déchéance.

c) L'EFFTCACTTE DE L'USAGE DE LA IIARQUE Co]lJorllTEllEHT
AVEC D'AUTRES SIG]IES DISTI]ICTIFS :

Dans la prat,ique, I '  objet offert en vente au

public peut êt,re revêtu de plusieurs signes distinctifs parmi

Iesquels une marque objet d'une demande en déchéance.

La fonction de Ia marçlue objet' de la demande

en déchéance n'est pas pour autant affect,ée.

Une Société de droit suisse ESSO est propriétaire d'une

marque internationale désignant la France, AREXONS. Une

Société REXSON titulaire d'une marque FGXSON a assigné
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ESSO en déchéance.

REXSON estimait que les factures produites Par ESSO

n'ét,aient pas relatives à la marque en cause mais que

1es produits mentionnés portaient des marques autres

coInme ADEXOLIN DECALID( eLc...

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 octobre 1977

(76) ) n'a cependant pas suivi I 'argunentation de REXSON.

11 s'est référé au cataloçfue de vente et a constat'é que

Ies produits concernés portaient bien, outre les

dénominations précitées, la marque AREXONS. Celle-ci a

donc été utilisée pour désigner l'origine conmune des

produitsrles autres dénoninations précisant leurs

références part icul ières.

La même juridict,ion, par jugenent du 16 avril 1984 (771,

dans une instance en contrefaçon introduite par un sieur

GOUGET titulaire d,une marque SAIiIOREX à I'encontre d'un

sieur GROS et d 'une Société L.T.E. '  a jugé sur une

demande reconventionnelle en déchéance de Ia marque

SAIIOREX gu'il import,ait peu que les dénominations

SANOREX et, IIRSEC aient figuré en même ternps sur les

articles (urinaux) conunercialisés par GoUGET dès lors

que la première d'entre ellee y était, apposée de manière

visible et non équivoque. ta demande en déchéance a donc

été rejetée.

La Société ADIDAS a déposé une marçlue figurative Pour

désigner des chaussuresrreprésentant une bande en forme

de croissant apposée à la partie supérieure du talon de
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Ia chaussure. EIle a exploité cette marque avec

I 'ad jonct ion d 'aut res é léments

La Société ADIDAS a assigné en contrefaçon de cette

marque, la Société MEPHISTO laquelle avait notamment

conclu à Ia déchéance de la marçlue opposée'

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 juin L987

(78))  a  jugé que l 'apposi t ion par  ADIDAS sur  les

chaussures d'une part de la marçlue décrite et d'autre

part de Ia dénomination ADIDAS etlou de trois feuilles

styl isées n'était pas de nat'ure à faire perdre Ie

caractère distinctif de la marque objet de la denande

en déchéance dès lors que celle-ci était reprise à

l, identique et que l,adjonction de ces éIéments n'était

pas susceptible de la dénaturer

Le Tribunal a également précisé que "7e consotnmateur

porte tout autant son attention sur 7a tache sonibre

apparaissant â 7a part ie supêrieure du talon, d'autant

pTus que 7a dênomination Adidas est inscrite en PetTts

caractères" .

La Cour  d 'Appel  de PARIS (13 décembre 1988 (79))  a

confirmé ce jugement' en précisant gu"' i l  ne s'agit '

que d'adjonctions qui constituent des êLêments

supplêmentaires d, identitication de ces chaussures

mais ne sonÈ pas susceptibles de dênaturet Ie catactète

dist incti f  des marques en cause".

La Cour a également repris la motivatj-on du Tribunal

relative à 1'attention du Public.
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Dans une auÈre espèce, la Société FLEURUS qui a déposé

comme marque sa dénomination ainsi qu'entre autres la

marque IFS pour désigner notamment des bracelets de

montres (classe L4 et, 18), a assigné en contrefaçon une

Société KENZO. Celle-ci a reconvent,ionnellernent demandé

la déchéance des droits de FLEURUS (pour la maroquinerie

( c l asse  18 )  ) .

La Société FLEITRUS a versé aux débat,s des factures '

portant des références chiffrées de ces articles ou

encore les lettres "IF" . E}le a également Produit, des

catalogues reproduisant ces références.

La Cour d,Appel de PARIS (29 juin L987 (80)) en a déduit

qu,e}Ie rapportait Ia preuve de Ia commercialisation de

bracelets montres figurant dans son catalogue.

or le terme IFS est la désignation propre d'une série

de braceletsr cê qui résulte d,une publicité diffusée

pour les IFS DE FLEIIRUS : "Ie braeelet que vous venez

d.,acheter est en cuir vêritable, doubTure veau souple.

17 appart ient, à 7a colTection les "i fs de Fleurus" et a

fait 1'objet, d'un contt\Te minutieux à tous les sÈades

de sa fabrieation".

Ce slogan était suivi en çlros caractères de Ia mention:

les IFS DE FLEI'RUS, les mots IFS et FLEURUS étaient

chacun suivis de la lettre R dans un cercle désignant

communément des marques déposées.

La Cour en a t,iré }a COnSéqUenCe qu"en eftet un pr:oduit

peut être couvert par pTusjeurs marques : outre ce77e

de I,établissement gui 7e fabtique ou commerciall-se'

celTe propre â sa série".
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La SEITA est titulaire d'une marque CAPORjAL pour

désigner les produits du tabac- La Société belge

D'HEYGERE FRERES qui a déposé une marque CAPORÀL

suivie de la mention tabac belge a été assignée en

contrefaçon par }a SEITA. EIle a notamment répliqué gue

Ia marque de la SEITA encourait Ia déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS (11 mars 1988

(81))  a  jugé ç lue c 'é ta i t  à  tor t  que la  soc iété

belge soutenait gue ce n'était pas sous la marque

CAPORAL que Ia SEITÀ commercialisait ses produits mais

sous 1es marques GAIILOISE' GITÀNE et DISQIIE BLEU.

Le Tribunal a jugé que contrairement, aux arçluments

développés par Ia Société D'HEYGEFE , la dénornination

CAPORÀL n,était pas une indicat,ion de qualité mais bien

une marque valable et, qu' i1 résultait des emballages

produits que le terme CAPORAL inscrit de manière très

apparente était seul ou précédé des deux chevrons rouges

du grade de caporal.

Dans une autre espèce , une Société FOITRNIER DEMARS

a déposé une marçlue zEsTE et une société BERGER' la

marque zEsTo pour entre autre désigner des boissons.

ces sociétés ont assigné en contrefaçon la société

PERRIER, el le-même ti tulaire d'une marque zEsTE. cette

dernière a notamment conclu à Ia déchéance de la marque

ZESTE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, Le 2 juin
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1988 (821,  constaté Ia  vente de l i t res de nZeste

Fournier" et a écarté Ia déchéance.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (17 novembre 1988 (83)  )  a

confirmé le jugement.Elle a considéré que sur les ventes

relatives aux boutei l les du produit "Zeste", les

étiquetLes portaient }e signe ZESTE en çtrosses lettres

rouges et qu'il était priviligié par rapport à la

dénominat,ion FOITRNIER placée en dessous en lettres

noires plus petit ,es.

La Cour a donc relevé que la marque avait bien été

utilisée en Lant que telle et avec Ia référence

"marque déposée".

Par jugement du 19 décembre 1990 (84) , le Tribunal de

Grande Inst,ance de PARIS a retenu que la parÈie

française d'une marque internationale HESTIÀ MANNHEIM

déposée (dans un graphisme particulier) par une société

BOEHRINGER MANNHEIM avait, bien été exploit,ée.

Cette société avait, été assiçInée en déchéance par une

société BrocALENrQuE . Le Tribunal a jugé que Ie fait

que cett,e marque dans son çIraphisme particulier ait été

apposée sur un appareil destiné à mesurer Ia tension

et dénommé VISOMAT ne créait aucune anbiguité sur

I'usage de la marque générale HESTIA I'ÎAÀINEEIM en tant

que tel le.

Le Tribunal a rejeté l'argument de BIOGALENIQUE qui

estimait que l,apposition de cette dénomination avait

lieu à titre de nom commercial. Pour Ie Tribunal,

la fonction d'identification de t'origine du produit
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avait bien été respectée.

Dans le même Eens, le Tribunal de Grande Instance de

PARIS (31 janvier L994 ; LABORATOIRE INNOTHERA ./.

LABoRÀTOIRE DYNATHERA et dame NOUVEL-ROUSSELOT; (85) ) a

jugé qu'une marque INNOTHERjA déposée Pour des produits

pharmaceutiques avait bien été e:ploitée de façon

publique et non équivoque Par son aPPosition sur les

produits vendus sous des dénominations propres à chacun

d'ent re eu:K.

La marque a donc bien été employée dans sa fonction

d' identif ication du produit.

Défenderesse à une action en contrefaçon introduite

par Ia Sociét,é CARTIER INTERNATIONAL, LAETITIA SCHERRER

a reconventionnellement demandé Ie 7 avril L994 la

déchéance de Ia marque PASIIA. Dans les motifs de son

jugement du 9 juin L995 (86)' le Tribunal de Grande

fnstance de PARIS s'est notanment, référé à une

publicit ,é parue dans le magazine L'EXPRESS du 18

avri l  L99L, : "Cart ier .  La montre Pasha " .I1 a

retenu qu'e1le prouvait 1'e:çloitat ion de Ia marque

PASHA, Ie vocable CARTIER étant ernployé à titre de

dénomination sociale pour indiquer à la clientèIe que la

marque appartenait à cette sociét,é.

La déchéance de la marque PASIIA a été écartée.
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L'on peut déduire de ces décisions que pour

faire échec à une demande en déchéance, la marçlue peut avoir été

exptoitée conjointement avec d'autres signes distinctifs.

L'un de ces signes peut être une marque "de

maison" , constituée d'un signe adopté eoit par une entreprise

pour couvrir des activités multiples, soit par un groupe

d 'en t repr iees  (87) .

Si cette marçlue de maison accompaçtne une

marque propre à un produit, elle détermine alors l'origine conmune

des produit,s.

Hors cette hlpothèse, l 'adjonction à une

marque d'autres signes ne doit pas dénaturer celle-ci, Di créer

d'ambigui té.

D) L'EFFICACITE DU DEPOT OU DU REIIOUVELLEHENT D'U}IE
ITARQUE ATTAQUEE Eil DECHEAI|CE :

Le titulaire d'une marque attaquée

déchéance ou déchu , peut être tenté de redéposer sa marque ou

Ia renouveler.

1) Le dépôt d'une marque attaquée en déchéance avant le
le prononcé de cel le-ci  :

La déchéaDce d'une marque CALYPSO déposée par la

sociét,é cooKE BRos a été prononcée avec effet au jour

de ea demande: le 18 juil let 1980 (situation sous

I 'empi re  de  Ia  lo i  de  19641.

cooKE BROS avait déposé deux jours après I'assignat,ion

en

de
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le 20 juil let 1980, la même dénomination conme

marque.

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS ( 11 mars L982

(88)) a jugé que "ce nouveau dêpôt, en même tant que

son caractère ,'conservatoire" , prêsente un catactète

frauduleux en ce sens qu'i7 constitue un dêtournement

du caractère attributif de droit du dêpÔt pour êehapper

â une sanction prévue par 7a Loi ; 7a fraude corrompant

tout,  ufr  te l  déP6t est  donc nu7"-

Cette solution est conforme à la logique. Le

monopole conféré au titulaire d'une marque et qui rest,reint la

liberté du conrmerce, trouve sa contrepartie dans I'obligation gui

est faite au titulaire d'exploiter sa marque. S'iI fait l i t à son

obligation, la toi a prévu }a déchéance de ses droits à laquelle

iI ne peut se dérober en déposant, une nouvelle fois Ia marque.

La même juridiction, par jugement du 16 décenbre 1986

(89), a donné une solution identique à une instance

introduite, Ie 9 avril 1984, Pêf, la Société'JOHNSON &

JOHNSON en déchéance des droits de la Société BEIERSDORF

sur Ia partie française de Ia margue internationale

TRICOPLAST.

Le Tribunal a en effet jugé gue Ie dépôt avait été

effectué pour échapper aux d5-spositions légales

relatives à la déchéance et qu'il constituait un

détournement du caractère attributif du droit de dépôt.

ï,a nullité du dépôt, jugé frauduleux a été prononcée.
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Les principes de ces décisions rendues sous

l,empire de Ia législation ancienne demeurent applicables "mutatis

mutandis" aux situations régies par la loi nouvelle.

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a assigné Ie 8

décembre 1988 une soc iété S.E.P.C.  en déchéance de ses

droits sur des marçfues GINKOBATGINKOBRÀL et GINKEBRAÀÏ.

Elle a en outre demandé la nutlité des dépôts effectués

par  S.E.P.C.  le  8 décembre 1988 des narques GINKOBA

eI GINKEBRAN.

La défenderesse en déchéance faisait valoir qu'aucune

disposit ion légale n' interdisait plusieurs dépôts

successifs du même signe. En outrer BIOGALENIQIIE

n'aurait pas rapporté Ia preuve que les dépôts avaient

été effectués après Ia déIivrance de Ia première

assignation demandant Ia déchéance de la marque

GINKEBRAL.

Par jugement du L6 novembre L989 (90) le Tribunal de

Grande Instance de PARIS a prononcé la déchéance des

marques GINKOBA et, GINKEBRjAIiI rnais a rejet,é Ia demande

en nullité des dépôts du I décembre 1988 portant sur ces

mêmes marques.

Selon le Tribunal, le seul fait que Ie défendeur en

déchéance ait déposé les marques déchues, Ie même jour

gue celui de son assignation ne suffit pas à établir

la réalité de la fraude.

La Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugenent sur ce

po in t  (L2  novembre  1991  (91 )  ) .
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EIIe a jugé gue si Ie demandeur n'établissait pas

f intention de nuire qui aurait présidé au dépôt

critiqué, Ia défenderesse n,avait aucun intérêt tégitfune

au dépôt de deux marques déjà protégées Par des dépôÈs

antér ieurs.

La Cour retient gu'il ne peut y avoir un int'érêt

Iégitime à faire échec par ce moyen aux conséquences

Iégales du défaut d'e:çloitat ion-

Le nouveau dépôt d'une marque inoçloitée depuis 5 ans

ne saurait ouvrir un nouveau déIai d'e:çloitat,ion alors

qu' i l  ressort de Ia comparaison entre Ia date de

l 'assignation et cel le du dépôt gu' i l  n'a eu que cet

ob jec t i f .

Le défendeur en déchéance n'avait donc aucun intérêt à

effectuer de nouveaux dépôts si ce n'est pour conserver

art i f iciel lement des droits qu' i l  n'avait pas jugé

opportun d'exploiter. Les nouveatxx dépôts sont donc

frauduleux. f ls ont été annulés.

II est intéressant de relever que la Cour a

précisé qu,en contrepartie du rnonopole d'e:çIoitation que confère

un enregistrement, son titulaire a I 'obligation d'exploiter la

marque.

Si le dépôt Par le titulairer d'une marque

déchue ou objet d'une action en déchéance est considéré conme

fraduleux, son dépôt Par Ia filiale du titulaire de la marque

lit igieuse n'est pas nécessairement considéré conme t'el.
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La Société SITNKIST GROWERS est titulaire de deux marques

SUNKIST. EIIe a prétendu gu'au lendemain d'une demande

en déchéance qu'elle a formée contre la Société PETER

ECKES , t i tulaire de deux marques KISS ,cel le-ci avait

fait déposer par 6a filiale, la Société KLEINIIAÀIS

ECKERTZ, la marque KISS pour désigner des produits

ident, iques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement

du L7 octobre 1983 (921 a retenu çlue s' i l  est exact

que Ia Société KLEINAAIIS ECKERTZ, filiale de La Société

PETER ECKES, a déposé une marque KISS alors que Ia

société mère faisait I 'objet d'une procédure en

déchéance d,une marque KISS, la Sociét,é SUNKIST n'a

pas démontré çlue ce dépôt a été effectué à f instigation

de Ia Sociét.é PETER ECKES et dans le but de faire échec

aux disposit ions légales relatives à la non-

exploitat ion. La fraude n,a donc pas ét,é reconnue.

S'i I  est vrai que chaque société a une

autonomie propre et, est maltresse de ses propres dépôt,s de marque,

l,on peut cependant se demander si cette indépendance juridigue se

traduit réel lement, dans les faits entre une f i l iale et sa société

mère.

Observons cependant que n'apparalt pas évident

l, intérêt d,une f i l iale à déposer une marque dont les droits sont

détenus par Ia société mère.

Un sieur ROSENTHAr, a déposé Le 2 juin 1980 une marque
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GOLCONDA pour désigner des produits des classes 3r5 et

L4. Une SociéIé MY OWN GARDEN dONI ROSENTHAL ESI IE

gérant, a également déposé cette dénomination contme

marque Le 26 rnars 1990 pour les produits des classes

3  e t  L4 .

ROSENTHAL et MY OWN GARDEN ont assigné en contrefaçon

une Société NOUVELLE CHAIIIIET qui avait pour sa part

déposé une marque GOLCONDE notamment pour désigner des

b i j oux  ( c lasse  1 -4 ) .

La société défenderesse a alors opposé "7'exception de

dêchéance" des marques GOLCONDA estimanL que le dépôt

par MY OWN GARDEN n'avait eu lieu ç[ue pour "tenir en

échec une action en déchêance pour non usage de Ia

marque de 14.Rosentha.L".

Par jugement, du 27 novembre L992 (93) le Tribunal

de Grande Instance de PARIS a préalablement retenu

que le dépôt "effectuê pour son compt,e, par 7a Sociêtê

I4y Own Garden, avec 7'autorisation de Joë7 Rosenthalt

Ie 26 mars 7990 r rrê peut être considêrée comrne un

renouveTTement de Ia marque de ce dernier".

Il a relevé que ROSENTHAT avait renouvelé sa marque de

son côt 'é  Ie  31 mai  1990.

"I4ais surtout, Ie dêpôt... .de 7a sociêtê I[y Own Garden

est diftérent.I l  ne rzise plus Ia classe 5 et '  port 'e, en

revanche, extension de Ia Liste des produits et services

dont Ia proteetion est revendiquée en cJ,asses 3 et 74" -

11 y avait donc nouveau dépôt indépendant de celui de

Monsieur ROSENTHAL.

La déchéance partielle de 1a marque de ce dernier a ét'é
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prononcée pour les produits de la classe L4 , le

renouvellement de sa marque Ie 31 mai 1990 ne

caractérisanÈ pas un acte d'e:rploitat ion.

2) Le dêpôt par son ancien titulaire d'une marque déchue:

La Société GLUCKSKLEE avait été déchue de ses droits

sur la partie française d'une marque internationale

SILHOUBTTE déposée Pour désigner du lait, lait

condensé et laiÈ sec et dont la licence avait, été

concédée à la Société SODIMA pour les fromages.

La d.échéance avait été prononcée par Ia Cour d'Appel

de PARIS (26 février L982 (94)) à la dernande d'une

société BESNIER, elle-même t,itulaire d'une marque

SILHOUETTE pour les produits lait , iers.

Le pourvoi en cassation de la Société SODIMA avait

été rejeté par un arrêt de la chanbre commerciale du

24  oc tob re  L984  (95 )

or la société déchue avaiÈ déposé Le 26 octobre L984

une marque SILHOIIETTE pour désigner lait, yaourt,s,

fromages frais, desserts lactés, fromages et autres

produits lait , iers.

Suite à ce dépôt, GLUCKSKLEE avait concédé à SODIMA

par un avenant au précédent contrat de licence, Ia

concession exclusive de la marque SILHOIIETTE pour les

produits visés au nouveau déPôt.

précisons que Ie contrat, de licence avait été annulé
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par Ia Cour de PARIS (en 1982) au motif que GLUCKSKLEE

ne pouvait pas concéder I'usage de sa marçlue pour des

produit,s non viséEi au dépôt.

La Société BESNIER a donc assigné SoDIMA et GLUCKSKLEE

estimant que le dépôt du 26 octobre 1984 de Ia marque

SILHOUETTE et la licence de cette marque étaient nuls

conrme venant en fraude de ses droits Iégitimes sur la

marque SILHOUETTE.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 5 février t987

(96) a jugé que Ia Société GLUCKSKLEE déchue de ses

droits sur son premier dépôt, ne pouvait pas opposer

à BESNTER son dépôt de L984 qui était primé par Ie

sien. Ainsi SODIMA ne pouvait pas opposer le contrat

de l icence à BESNIER

La Cour a considéré que GLUCKSKLEE n'avait pas d'intérêt

à un nouveau dépôt de la marque SILHOIJETTE' notamment, en

raison du montant synbolique de la redevance versée par

SODIMA à GLUCKSKLEE au regard de f importance de I'usage

fait par SODIMA . La Cour a d'ai l leurs relevé que le

dépôt avait été effectué par les soins et aux frais

de SODIMA et qu'en outTeTGLUCKSKLEE n'avait consent,i à

ce nouveau dépôt qu'à Ia suite de manoeuvres dolosives.

Ainsi selon la Cour, le dépôt de L984 et la l icence

qui 1'a suivie étaient une opération destinée à porter

préjudice aux droits antérieurs de la Société BESNIER

et lui était inoppoeable en raison de son caractère

frauduleux.
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observons ici que par l 'effet d'une décision

prononçant la déchéance d'une marçlue, celle-ci redevient libre.

rt ne nous semble pas que Ie titulaire qui a

perdu ses droits soit pour autant exclu de Ia possibilité de Ia

redéposer à son nom s'i l  n'est pas primé Par un déposant plus

diligent,. En effet ce dépôt, ne pourrait être considéré comme un

renouvellement lui conférant un monopole de manière ininterromPue.

11 faudrait peut-être qu'un délai relativement

court s,écoule entre Ia date du nouveau dépôt et celle du prononcé

de Ia déchéance , pour pouvoir laisser la possibilit,é au:K tiers

de déposer cette marque.

3) L ' inef f icaci té du renouvel lement d 'une marque at taquée en
déchéance :

La Cour d'Appel de PARIS a jugé le 28 avri l  L988

(BAI'MANN ./. Société FRiANCE -RAIL PUBLICITE, (97))

que "Ie t i tulaire d'une marque dont 7a Cout d'Appel

a prononcé 7a déchéance Eour dêtaut d'expToitation

â 7a date du 72 septernbre L984 r 12ê peut valablement

prétendre avoir régulièrement renouveTê son dêpÔt de

marque Ie 5 novenbre 1984, êt avoir un intêrêt

quelconque â agi r  pour  l 'aveni r " .

Dans une autre espèce, la société HENRI MAIRE avait été

assignée par la Société ETABLISSEMENTS V.iI .F. }e 30 juin

1986 en déchéance de ses droits sur une marçlue JIIS DE

FRUITS FOU (dépoeée Le 2 janvier L979).

Le 15 mars 1988, Ia Société HENRI MAIRE a renouvelé le
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dépôt de sa marque. La Cour d'Appel de BESANCON a

prononcé Ia déchéance des droits de celle-ci par arrêt

du  L9  sep tembre  l -988  (98 ) .

Devant Ia Cour de Cassation, la Société HENRI IIIAIRE a

développé le moyen selon lequel, le dépôt en

renouvellement constitue un dépôt distinct qui peut

valoir conme premier dépôt si son auteur ne dispose plue

de droits ant,érieurs sur Ia marque. Selon elIe, Ie dépôt

ne peut être annulé sauf fraude pour la simple raison

que Ie dépôt antérieur a fait l 'objet d'une déchéance.

La Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation (27

octobre L992 (99))  a  re je t ,é  Ie  pourvoi .  E l le  a v isé

I 'ar t ic le  11 de la  lo i  de L964 et ,  a  jugé que Ia

Cour d'Appel gui a prononcé la déchéance, a décidé

à bon droit que Ie renouvellement du dépôt de Ia

marque postérieurement à la date de la demande en

déchéance ne pouvait pas faire échec à cett,e action.

S 2 - L'USàGE DOIT RESPECIER I,E PRINCIPE DE
TERRITORIALITE :

Le droit des marçlues est soumis au principe de

"territorialité" c'est à dire que Ia protection at,tachée à Ia

marque déposée en France ne s'étend qu'au territoire français.

Pour contrer une demande en déchéance le

titulaire doit, prouver I 'e:çloitation en France.

une société sTERwrN Ac, t itulaire d'une marque

ISOPAQIIE pour désigner des produits de contraste pour
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rayons x, a assigné en contrefaçon une Société

LABORÀTOIRES BIODICA . Celle-ci a reconventionnellement

demandé Ia déchéance de la marque de STERWIN.

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS (11 jui l let L972

(L00)) a jugé que les documents fournis par STERIIIN qui

se réfèraient à une e:çIoitation de sa marque à

l 'ét,ranger ne sauraient ,"en dtoit,  établi t  Ia preuve

d'un usage suscept ib le  d 'év i ter  7a dêchéancei  qu 'en

effetrTe principe de terri torial i tê de 7a marque

interdit de prendre en considêrat,ion une expToitation

rêal isée à 7 '  é t ranger" .

Dans une autre affaire, Ia Cour d'Appel de BORDEAITX

(18 novembre 1981 (101))  sur  une ass ignat ion dél ivrée

par une Société cAsAlIovA en déchéance des droits d'un

sieur MAURELLEI sur sa marque CASA]iIOVA, a considéré

que les actes d'e:4>loitat ion à I 'étranger, notamment en

Suisse ne pouvaient pas être retenus eu égard au

principe de Ia territorialité de Ia marque.

D'autres décisions ont appliqué ce principe :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 jui l let 1986

(102) (Société COCA COLA COMPAITY ./ - Société PIER

TMPORT FRjN{CE ) ;

- Tribunal de Grande

(103)  (Soc ié té  cocA

CARÂÀIT et Cie) ;

- Tribunal de Grande

Instance de PARIS 22 maL L986

COLA COMPAITT . /.Etablissements

Instance de PARIS L6 décenbre 1986
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(L04)  (soc iété JOHNSON & JOHNSON - / -  Société

BETERSDORF AG);

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 20 septembre 1990

(LO5) (Société IDEAI LOISIRS . / .  Société CLI IB

MEDITERRJANEE ).

Le respect du principe de Ia territorialité

est ainsi régulièrement rappelé. Seule I 'e:çloitation qui y

satisfait peut être valablement invoquée.

une société FIIRYo TNTERNATToNAL a déposé une marque

FURYO. ElIe a assigné en contrefaçon une Société

TOBAN LIMITED qui avait elle-même déposé cette

dénomination. A titre reconventionnel, TOBAÀT a demandé

Ia déchéance de la marque de Ia Société FIIRYO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARfS par jugenent du

11 mars 1991 (106)r  a  retenu que les documenÈs versés

par la Société FURYO qui font la preuve de son activité

économique réelle ne démontrent pas pour autant que la

commercialisation des produit,s a eu lieu en France. La

déchéance a donc été prononcée.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (2 ju in  1993 (107))  a  conf i rmé

la déchéance de la société FURYO en se référant

notamment au fait que certains objets publicitaires

"ne portent gue des mentions anglaises et ne dêmontrent

donc pas davantage 7'expToit,ation de sa marque sut

7e territoire trançais, Taquelle pouvait être utiTement

opposée â J.a demande de dêehêance".
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L'export,ation de produits fabriqués en France

revêtus de Ia marque vaut-e1le usage au sens de la loi ?

Se pose également Ia question de I'usage en

France des marques déposées par des sociétés étrangères.

A) Ur DECHEAilCE D'UllE HARqUE DESIGIIAIIT DES PRoDUITS
FABRTQUES EN FRAIICE IIAIS DESTII|ES A L'EXPORTATI0]| :

Sous l 'empire de Ia loi du 31 décembre L9641

Ia jurisprudence paraissait divisée.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIARSEfIJ,E

du 18 ju in  1985 (108)  a prononcé,  à la  demande d 'une

société o'cEDAR, la déchéance des droits de l ' tNroN

GENERÀLE DE SAVONNERIE sur sa marçlue TAC.

Le Tribunal a notamment écarté en vertu du principe

de la Èerri toriat i-té une facture relative à 1'expor-

tation du produit en République de Guinée.

Dans une autre affaire, une Dame JOITFFRET a assigné

en déchéance une Société EUROPARCO t,itulaire de marques

JOSEPIIA EIIROPARCO a notamment versé aux débats quatre

bordereaux de livraison, émanant, d'une eociété de

dist,ribution de cosmétiques de DAKAR, dont les dates

étaient comprises dans }e déIai quinquennal litigieux.

Or le Tribunal de Grande Instance de PARIS (15 octobre

Lg87 (109)) a jugé que ces docurnents faisaient

apparaltre çlue les destinataires des produits étaient

domicit iés à DAKÀR et çtu' i l  ne s'agissait donc pae d'une
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exploitation en France .Le Tribunal a fait droit à la

demande en déchéance.

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de

Cassation (L2 novembre L992 (L10) ) apparaS.È au contraire

imposer I'interprétation extensive du principe de Ia

terri torial i té.

Une Société de droit allemand WELLA AG est titulaire

d'une marque BELLADY pour désigner des produits Pour

net,toyer, soigner et enbellir les cheveux.

Une Société SM DEVELOPPEMENT a assigné WELLA en

déchéance.  Cel le-c i  s 'est  prévaIue de 1 'explo i ta t ion

de Ia marque par Ia société ONDAL FRjalIcE dont Ie siège

est à SARREGUEMINES et qui fabrique sous licence de

WELLA ÀG des produits revêtus de la marque BELLADY et

vendus à la Société suisse WELLA.

La  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  (4  av r i l  1990  (111 ) )  ava i t

reLevé en fait que les ventes étaient facturées

"franco-frontière non dédouanê" c'est à dj-re que

I'acheteur était livré en France et devait se charger

des formalit,és douanières et du transport après la

frontière.

L,exploitation revendiquée portait selon Ia Cour sur des

quantités irnporÈantes

La Cour a rappelé que I 'exploitat ion exigée par Ia loi

pouvait consister aussi bien en fabrication gu'en

commercialisation des produits à condition que ces actes

soient  publ ics.
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La Cour a néanmoins retenu que 1a fabrication en France

pas plus que Ia commercialisation ne donnaient lieu à

aucune publicité sur le terr i toire français. En outre

"7e transport et 7a Tivraison â un seuJ, client étranger

ne donne aucune publicitê au produit et ne tendent

nuTTement â 7e faire entrer dans 7e citcuit commercial

f rançais" .

ElIe a également, relevé que les emballages des produits

BELLADY ne faisaient aucune référence au fabricant

français mais seulement à WELLA SUISSE et que les prix

étaient uniquement portés en francs suisses.

Selon la Cour , la fabricat,ion en France ne pouvait

apparaS.tre que conme une activité de sous-Èraitance

confiée par WELLA AG à ONDAL FRANCE pour l'alimentation

de sa f i l iale suisse et ne donnait l ieu à aucune

commercial isation sur le terr i toire français. Ainsi, a-

t-elIe prononcé la déchéance.

Sur pourvoi de WELLA AG, cet arrêt a été cassé par Ia

Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation qui s'est

prononcée sous Ie visa de I 'art icle L1 de la loi de

L964. EIIe a reproché à la Cour d'Appel de ne pas avoir

tiré les conséquences légales de ses constatat,ions

aux termes desquelles les produits portant la marque

étaient fabriqués en France dans le but d'être vendus.

Cet arrêt est d'autant plus remarguable gu'il

prononce une cassaÈion pour violation de la loi.
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Bien qu' i l  a i t  été rendu après l 'entrée en

vigueur de la loi du 4 janvier 199L, Ies faits antérieurs à cet,t,e

entrée en vigueur étaient, régis par la loi de L964.

1a décis ion

On ne peut cependant se défendre de penser que

de la Cour Suprême ait été influencée par Ia

rédact, ion de l 'art icle L 7t4 5 al inéa 2 c qui assimile à un

usage sérieux :

"7'apposition de la marque sur des produits ou Teur
"conditionnement exc-Lusivement en vue de 7' exportation" .

Certaines décisions ont expressément, visé 1e

nouveau texte.

La Société RocER & GATLET titulaire d'une marque

dénominative FLEURS D'AMOUR pour désigner les produits

de la parfumerie a assigné en contrefaçon les Sociétés

COSPAC et SOCOFA . Celles-ci ont conclu à Ia déchéance

de Ia marque FLEURS D'AMOIIR en application de I 'art icle

L7L4 -5

Par un jugement  du 21 octobre L993 (1L2) ,  1e Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a retenu que Ia Société ROGER

& GALLET ne commercialisait pas en France son parfum

FLEURS D'AMOUR mais l'export,ait vers les pays du

Moyen-Orient, par I ' intermédiaire de plusieurs

distr ibuteurs.

Cett,e société a ensuite justifié de Ia fabrication et du

conditionnement des produits en France en versant :

1'emballage revêtu de la marque en cause, de diverses

inscriptions en langue arabe attestant que Ies produits

étaient destinés à l'exportation eÈ de la mention UM,ADE



356

IN FRANCE".

Le Tribunal a jugé que 1a marque avait été apposée en

France et  qu 'en appl icat ion de I 'ar t ic le  T '  7L4 -5r la

déchéance devait être écartée.

La même juridict ion a jugé Ie L7 décembre 1993 (113)

que I'apposition en France Par une Société LESAFFRE de

ses marques M,AGIMIX sur ses produits destinés à

1'exportation constituait un usage suff isant au regard

de  1 ' a r t i c l e  L  ' l l 4 -5  du  C .P . I .  .

Le Tribunal a donc rejet,é une demande en déchéance d'une

Société MAGIMIX sur les droits de LESAFFRE qui avait

reconnu dans ses écritures ne pas commercialiser ses

produits en France sous Ia marque I'IAGIMIX.

Un arrêt d.e Ia Cour d'Appel de PARIS en date du 16 juin

1995 (114)  s tatue dans Ie  même sens.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PÀRIS

(i-4 mai L992) avait,  à la demande d'une Société RÀDIO

NOSTALGIE, prononcé la déchéance des droits d'une

société JAs HENNESSY and co sur une marque NOSTALGIE

BAGNOLFiT pour désigner des boiscons alcoolisées (classe

33) . La Cour a infirmé le jugement concernant la

déchéance de cette marçlue. EIle a considéré que JAS

HENNESSY l 'avait apposée certes en vue d'une

commercial isation essentiel lement à 1'étranger, mais sur

des cognacs élaborés en France.



357

Cette disposition et son application peuvent

être source de fraude : un défendeur en déchéance qui

n'exploiterait pas sa marque, pourrait être tenté de s'en

prévaloir

I l  lui faudrait cependant s'assurer la

cornplicité d'un part,enaire étranger attestant, 1'achat de tels

produits. La preuve de la fausseté des faits al légués serait

d i f f ic i le  à rappor ter .

B) L'USAGE EN FRAIICE DES IIARQUES DEPoSEES PAR DES
SOCIETES ETRAIIGERES :

En principe, la l ivraison sur Ie territoire

français suffit à prouver l 'usage de Ia marque. Nous évoguerons

également des applications diverses de ce principe.

1)  Le  pr inc ipe  :  la  l i v ra ison  sur  le  te r r i to i re  f rança is
su f f i t  à  fa i re  la  p reuve de  I 'usage :

Une Société C.R.A.T.E.R.  t i tu la i re  de marques CRATER

a introduit une procédure en déchéance à I'enconÈre

d'une société cALTEx sAF elle-même titulaire de

marquee CRÀTER

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS (28 septembre

L976 (LL5)) a jugé que devait être considérée comme

une exploitaÈion en France, "Ia Tivraison de CRATER

dans des ports français â des navires étrangers" bien

que ces derniers conservent leur nationalité quel que

soit le pays dans lequel i ls se trouvent.
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Seul compte donc Ie fait' que les livraisons

aient été effectuées dans des ports français.

Par ai l leurs, une Société de droit de I 'Etat du

Delaware E.S.B. devenue EXIDE CORPORÀTION est

titulaire de deux marçlues françaises EXIDE pour

désigner notannment des appareils électr iques (classe 9).

Une Société CHLORIDE GROIIP a assigné E.S.B. en déchéance

de ses dro i ts ,  le  10 févr ier  1982.

La sociét,é défenderesse en déchéance a notamment

versé aux débats une fiche d'e:çortation datée de

deux piles EXIDE dest,inées à une société MERSIN-GERIN

à GRENOBLE.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS a jugé le

B févr ier  1983 (116)  ç Iue cet te  f iche d 'e :çor tat ion

portait le numéro du bureau de douane et du contrôle

par les douanes françaises de ces marchandises. Ainsi,

les produits étaient bien entrés en France.

D'autres décisions ont apprécié la portée des

documents douaniers.

LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PRODUITS ORÂNGINA A éTé

déboutée de sa demande en déchéance de Ia partie

française d,une marçlue internationale NARÀN,JINA déposée

pour désigner des boissons par une société GESFoR AG.

La Cour d'Appel de PARIST Pêf arrêÈ du 27 septembre L976
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(LL7t-, a notanment fait  référence au:K déclarations en

douane des produits pour ét,ablir en France Ia livraison

des boissons NARÀNJINA.

Dans une autre affaire, une Société autrichienne

IMMITNO AG qui avait déposé une marçlue française IMMI]NO

a été at t ra i te  en déchéance par  une Société S.C.R.E.T.

devant, Ie Tribunal de Grande Inst,ance de PARfS.

Cette juridict ion,par jugement du 14 novembre 1985 (11-8)

pour écarter la déchéance, a parmi d'autres éléments

retenu que résuttait de nombreuses déclarations en

douane dont, la date était incontestablerl 'existence d'un

important courant d'affaires entre 1a Société fMMUNO AG

et sa f i l iale française portant sur des produits visés

au dépôt de }a marque IMMUNO

Soulignons que les formalités douanières

établissent essentiel lement I 'entrée des produits sur le

terri toire français et non pas Ie l ieu de leur commercial isation.

Ainsi en a jugé le Tribunal de Grande Instance de

PARIS  Ie  l e r  mars  L984  (1L9 ) .

Une Société suisse FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT

ET FILS avait sol l ici té Ie prononcé de Ia déchéance des

droit,s d'une Société suisse E.MATHEY - TISSOT sur Ia

partie française d'une marque internationale MATHEY -

TISSOT désignant 1es produits de 1'horlogerie.

La société défenderesse avait versé aux débats deux

décl-arations pour I 'exportation visant des montrec.
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Le Tribunal a jugé que les documents d'e:çortation ne

révélaient que I 'envoi par Ia Société MATHEY - TISSOT

d'un certain nombre de montres à un corresPondant

français. Ce seul fait  n'établissait pas que Ia marque

ait été exploitée en France de manière publique et non

équivoque.

2) Les appl icat ions diverses de ce pr incipe :

Une Société FEYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAI a assigné

une Société de droit néerlandais SIGARETTENFABRIK ED.

LÀURENS en déchéance de ses droits sur la partie

française d'une marque internat,ionale WINCHESTER

NEDERLANDS FABRIKÂAT pour désigner des produits du

tabac.

La société défenderesse a produit la facture de I 'envoi

à un t rans i ta i re  de DIEPPE d 'un car ton de 5.000

cigarettes en paquets portant Ia marque litigieuse

et un bordereau établissant leur livraison à l'Ambassade

des Pays-Bas à PARIS.

Cependant, Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS, Pal

jugement ,  du 13 ju in  L973 (L2Ol ,  n 'a  pas considéré ces

éléments constitut i fs d'une Preuve suff isante de

I'exploitat ion en France de Ia marque l i t igieuse.

Selon celui-ci,  "7ê simple fait que les paquets de

cigarettes aient êté munis de "xittibres neutres"

démontre avec certitude que 7'envoi destiné à une
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missjon diplomatique étrangère ne s' inscrivait pas dans

7e c i rcu i t  commerc ia l  f rançais" .

rI faut rappeler que les ambassades jouissent

du pr incipe d 'exterr i tor ia l i té.

une soc iété de dro i t  néer landais  v . I .v .  est  t i tu la i re

d'une marçlue complexe, constituée d'un élément f igurati f

représentant une vache et de Ia dénomination COW BRÂND'

pour désigner des produits de laiterie conservés.

Elte a été assignée en déchéance par une Société

NATIONAL PRODUCTS HOLLAND BV.

V. I .V.  a  a lors  produi t  des documents at testant  de

I 'envoi durant la période quinquennale , aux

ETABLISSEMENTS DEVIENNE (France), de 504 ki los de "Pure

butter Ghee" dans des boltes dont 1'ét iquette

représentait une vache et portait,  Ia traduction COW

BRAND en arabe "EI Bakara eI Haloub " de poids

di f férents ,  de 16 k i los à 2 Pounds.

Pour Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai

1988 (121)) ,  ces documents démontra ient  que ces bol - tes

n 'éta ient  pas dest inées au marché f rançais .

Leur étiquettage ét,ait IibeIIé dans des langues

étrangères.

Ainsi pour Ie Tribunal, les mentions en arabe

et en anglais sur les produits ont primé.I1 constatait de même Ie

fait établi que ces boÎtes avaient, été l ivrées sur le territoire

f rança is .
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Dans une autre affaire, une Société FouR SEASoNS HoTELS

dont Ie siège esL à Ia Barbade a déposé deux marques en

France, l'une comprenant un éIément figuratif et un

éIément dénominatif : LES QUATRE SAISONS - FOUR SEASONS

HOTEL , I'autre uniquement dénominative : LES QUATRE

sArsoNs.

Ces marques désignent des services de la classe 42

notamment 1'hôtel lerie et Ia restauration.

EIle a assigné en contrefaçon une Société QUATRE SAISONS

BASTILLE, laquelle a conclu à ta déchéance des droiÈs

de Ia Société FOUR SEASONS HOTELS.

Par  jugement  du 8 févr ier  1995 ( I22r ,  Ie  Tr ibunal

de Grande Instance de PARIS a retenu que 1es services

visés au dépôt étaient accessibles à part ir du

terri toire français.

11 a jugé que si Ie projet d'ouverture à PARIS d'un

hôte1 de Ia chaLne e:<ploitée par Ia société défenderesse

en déchéance n'avait pas abouti,  cette société possédait

un service de réservation par téIéphone de chambres

d'hôtel ce qui a ét,é établi  par les extraits d'annuaires

téIéphoniques versés au dossier.

Dans Ie déIai de 5 ans concernér cê numéro de téléphone

figurait Eious la rubrique hôtel et la dénomination

FOUR SEASONS HOTELS .

Le Tribunal s'est également, référé aux brochures

diffusées en France, descript,ives des hôtels de la
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chal-ne et de la réservation de chambres

par de "nombreuses" agences de voyage

de ces hôtels

f rançaises.
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Section 2 - L'intensité de I'usage :

Pour être efficacement invoqué à 1'encontre

d'une demande en déchéance, 1'usage doit être sérieux, c'est à

dire revêtir une certaine irnportance tant dans sa durée (S 1) que

dans son volume (s 2) c'est à dire ne pas être sporadique ni

accidentel .

S 1 - Lâ DI'REE DE I.'USAGE :

La jurisprudence rappelle régulièrement que Ia

Ioi ne pose aucune exigence quant à Ia durée et à I'importance de

l 'exploitat ion pendant la période de 5 ans l i t igieuse, ni quant à

1,étendue du terri toire sur lequel s'effectue 1'e:çloitat ion.

cour d'Appel d,oRtEAI[S 1er octobre L974 (L23) (Société

FRANCEHUIL . / . Société DES IIUILERIES PRECY ) ;

Cour d'Appel de PARIS L2 jui l let 1978 (L24) (SALOFF-COSTE

. / .  GERMATN ) ;

Cour d'Appel d.e PARIS 9 novembre 1988 (L25) (Société

BONDEX INTERNATIONAL ./. sociét,é ToLLENS FRAIICE).

La rédaction de Ia 10i nouvelle avait entrainé

des divergences d,interprétat,ion I certaines décisions 1'avaient

interprétée en ce sens gu'i l  serait exigé que I'usage ait l ieu

tout au long du délai quinquennal.
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Mais à I 'heure actuelle , Ia jurisprudence est

unanime à considérer que comme sous I 'empire de la loi de L964'

I 'usage ne doit pas obligatoirement s'étendre sur tout le déIai

concerné.

Se pose cePendantt la guest,ion de la

possibi l i té d,assimiler à I 'usage les travaux préparatoires à

celui-ci ainsi que celle de I 'appréciation des conséquences d'une

exploitat ion différée de ta marque ou de Ia reprise de l 'usage

d'une marque temporairement abandonnée.

A) LA PREPARATIO]I DE L'USAGE :

d'une marque

des fa i ts  de

Les travaux préparatoires à I'exploitation

antérieurs à l,action en déchéance , constituent-i ls

nature à mettre en échec une action en déchéance?

Nous évoquerons successivement les principes

puis leur application aux marqueÊ déposées Pour désigner des

médicaments.

1 )  Les  pr inc ipes  :

préparatoires sont

certaines décisions considèrent que les actes

insuf f isants en eu:K-mêmes.

D'autres les assimilent à des indices de

être complétés par d'autres éIéments'1'usage qui  do ivent
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a) Les actes préparatoires sont insuffisants en eux-
mêmes :

Une Société ALLEN PRODUCTS, titulaire d'une març[ue ALPO

pour désigner des aliments, a été attraite par une

COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT' le 18 octobre

Lg72 devant Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS,

pour la voir dire et juger déchue de ses droits sur

cette marque.

En défenÊe, la société ALLEN a notamment justifié de

I,envoi dans Ie délai de 5 ans concerné, de 48 boltes

d,aliments revêtues de Ia marque à une Société française

RÀGGI selon facture du 23 juin L972.

Le Tribunal par jugement du 31 octobre L973 (126) a

rappelé que ,,1'exploitat ion" devait s'entendre au sens

de l ,anc ienne jur isprudence née de Ia  10i  de 1857.

,,on ne doit pas cons idêrer conme un acte d'exploitation

êvitant 7a déchêance un acte simpJement prêparatoire

destjné à "tester" 7e marchê français et qui de ce

seuJ, fait  n,est pas encore intêgré dans Ie circuit

commercial ou encore une campagne publicitaite

effectuée sans que 7e produit vantê pat cette publicité

soit effectivement mis sur 7e marchê".

La règle ainsi posée, le Tribunal s'egt att 'aché à Ia

portée des documents produits. Il a estimé que l'envoi

des bol tes Le 23 ju in  L972 n 'é ta i t  qu 'un "s imple

échantiTTonnage" et présentait un caractère sporadique

et accidentel. I1 a en outre constaté que cet envoi
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cons t i tua i t l eseu l fa i t ses i tuan tdans ledé la i

quinquennal  (L967')  .

Même si suite à cet envoi, les produits avaient été

écoulés dans le public (ce qui était possibte avant Ie

décret du L2 octobre L972, "I, êcouTement de ces

êchantiT-Lons ne pouvaTt const,ituer une diffusion

cofilmerciale rêe7le".

ces constations étaient confortées, selon J-e Tribunal,

par Ie fait qu,interrogée en aott ]-972 par le Bureau

International de Documentation et d'Information sur les

conditions d,'exploitation de Ia marque ALPO en Francetla

société défenderesse avait répondu Le 23 aott L972 (soit

deux mois après l,envoi) çlue jusqu'à cette date, elle

n,avait pas exporté de produits en France, pas plus

qu,elle n,en avait fait fabriquer gous l icence

LaCourd ,Appe ldePARIS(2 ju i l l e tL9?5(127 l |a

approuvé Ia motivation du jugementr sê référant au

caractère préparatoire et isolé de I'envoi destiné à

tester de façon très lirnitée le marché français et ne

s , intégrant pas encore d,ans Ie circuit commercial

français

Le fait unique constitué par I'envoi en France

de 48 boLtes de marçlue A],PO a ici été jugé constitutif d'un acte

préparatoire. Dans d'autres espèceer Ur fait unique a ét-ié retenu

conme constituant un acte d'e:rploitation évitant la déchéance '

Le Tribunal et la cour auraient sans doute pu

se référer exclusivement au caractère sporadique de 1'e:çIoitation

tenant au petit nombre de bol.tes (48), et à Ia faible valeur du
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colis (40 à 50 F. ). Cependant la Cour, confirmant I 'appréciation

du Tribunal, a préféré privilégier le caractère exclusivement

préparatoire de ces faits.

Dans une autre affaire, la société JoHNSON & JOHNSON

a assigné Ia société BEIERSDORF en déchéance de ses

droits sur une marque TRICOPLAST déposée pour désigner

une bande adhésive éIastigue et en général des objets

pour pansement,s.

La société défenderesse a versé aux débats des éléments

dont. Ia date se situait dans le délai quinquennal

I i t igieux :

- deux lettres de BEIERSDORF, I 'une à I 'HôpitaI

BROUSSAIS, I 'autre à Ia Pharmacie Cent'rale des

Hôpitaux et accompagnées d'une bande "Tricoplast"l

- une attest,ation faisant état de contacts poursuivis

depuis Lg82 aux fins de présentation de la bande

Tricoplast i

- et d'autres correspondances annonçant 1'envoi

d,échanti l lons ou attestant ta réalisation de tests.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 décembre

1986 (128))  a  retenu que ces acteS réal isés "sur  tJne

très petite êchelle,, étaient des essais préparatoires

à la commercialisation sans contact avec la clientèle

qui ne rapportaient pas pour autant Ia preuve d'un usage

de Ia marque ayant un lien direct avec 1a conquête du

marché.
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Le Tribunal a relevé que n'était Pas rapportée la preuve

d,autres éIéments notamrent I 'envoi de tarifs ou Ia

production de factures de ventes .

Les seuls actes préparatoires destinés à tester Ie

marché français ne s,intégrent pas dans un circuit

commercial.

Ainsi, faute de rapporter Ia preuve d'actes de

commercialisat,ion ,,ou â tout J,e moins de prêparatifs

sérieux en vue de I'expToitat,ion de sa marque", la

Société BEIERSDORF a été déclarée déchue'

Dans une autre espècer uD sieur !4ANuEL CANOVAS et sa

cessionnaire ont sol l ici té, Ie 30 octobre 1985 devant le

Tribunal de Grande Instance de PÀRIS, la déchéance des

droits d'une d.ame ISABELLE CAIIOVAS sur Ia marque

CANOVAS.

Aucun acte de publicité, aucune campagne de lancement

n'ont été entrepris avant Ie 30 octobre 1985'

Le Tribunal a fait droit à cett'e demande le 4 juin 1987

(L2g) .I1 a jugé que de simples projet,s même avancés ne

constituaient pas une e:rploitation publigue et non

équivoque.

La seule intention d,exploiter, même établier ne permet'

pa6 de faire obstacle à la déchéance'

Le Tribunal ne pouvait prendre en considération la nise

en vente d'un parfum postérieure à la demande '

La Cour  d,Appel  de VERSAILLES (7 févr ier  1991 (130)) '

évoquant une demande en déchéance introduite le 30 rnars



370

1988 par une société LANVIN PARFITMS à I',encontre d'une

société NUTRI METICS titutaire d'une marque I{aGNIFICAT'

a considéré qu,une étude confiée à une société en vue de

créer une eau de toilette au nom de MAGNIFICAT ,

caractérisée par une proposit ion d'étude du ? janvier

L988rla proposit ion d,un dessin de cartonnages non daté,

et concrétisée par une facture du L6 mars L988 ét 'ait '

exclusivement constitutive d'actes préparatoires ainsi

que 1 'avai t  d 'a i l leurs qual i f iée la  soc iété

défenderesse.

par conséquent, ces actes préparatoires étaient

insuff isants à permettre de retenir 1'e:çloitat ion de la

marque. L'exploitat ion doit en effet, avoir été faite en

contact avec ]a cl ientèle.

De même, Ia Cour d 'Appel  de PARIS (24 mars 1992 (131))

a considéré qu,une société TRICOTS GIOVAIINI, assignée

en déchéance d,une marçlue GIOVA]INI par une Société

TRÀDICION CALZADOS, ne pouvait pas se prévaloir des

pourparlers engagés avec une autre entreprise Pour la

commercialisation des produits visés au dépôt'

11 ne s,agissait en effetr ç[ue de simptes projets non

concrét , isés.

La Cour a par ail leurs retenu gu'iI n',était nullement

fait mention de Ia marque en cause'

A jou t 'onsque lespourpar le rs remonta ien t

la déchéance n,avait été demandée que plus tard ,Ie

à

251988 et  que

ju in  1990 .
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étai t  sér ieuse,

d a t e s .

si I ' intention d'e:rploitat ion de Ia marque

eIIe aurait pu se concrétiser entre ces deux

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

L6 février L996 (L32) a prononcé à compter du 9 mars

L995 dat'e de la demande, Ia déchéance d'une marçnre

BOHEI{E déposée par une Société L'OREAL Pour désigner des

eaux de toi lette.

Pour tenter de faire échec auix conclusions dee Sociétés

PRESTIGETALM SERVICES, êt MA:KI'S t,endant à Ia

déchéancerla Société L'QREAL avait versé aux débatsr des

ext,raits de presse d'avri l  et mai L995 donc postérieurs

à Ia demande. IIs faisaient état du tournage en janvier

L995 d'un f i ln publicitaire Pour la campagne de

Iancement de l- 'eau de toi lette BOHEME.

Le Tribunal, après avoir relevé 1'e:çIoitat ion effective

de la marque postérieure à la date de Ia demande, a jugé

que "7a simple êvocation du tournage publicitaire, en

janvier L995 dans ces extrait,s, en I 'absence de tout

autre document permettant, de dater et de guantitier Les

actes préparatoires, est insuttisante pour êtablit

7'usage sêrieux en Ftance de 7a marque Bohème, L'OrêaL,

se bornant à aff inner qu'à I 'évidence, Les ptêparatits

du lancement remontaient â plusieurs mois avant

7 'ass igna t i on  " .

Ce jugement qui a prononcé la déchéance de Ia

marque BOHEME en appl icat ion de I 'ar t ic le 7L4 -5 du C.P.I .  n 'a pas
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expressément exclu que des actes préparatoires puissent rapporter

la preuve d'un usage sérieux au sens de Ia loi nouvelle.

Ce gu' i l  reproche à L'OREAL, c'est de ne Pas

avoir fourni d'autres documents de nature à "dater et quantifier

les actes préparato i res" .

observons en outre que l'article L2 S 1 de la

directive conmunautaire du 2L décembre L988 dispose qu'un

commencement ou une reprise de l'usage met obstacle à Ia déchéance

sauf lorsque les préparatifs pour le conmencement ou Ia reprise

interviennent dans les trois mois précédant Ia demande et sont

postérieurs au momenL auquel le titulaire a appris que Ia

déchéance pourrait être demandée.

L'interprétat,ion de la directive conduit à

prendre en compte les préparatifs de I'usage si Ie défendeur en

déchéance peut établir qu' i ls sont, réal isés en vue d'une

extrlloitation réelle. Cette opinion rejolnt celle de Maltre MATHELY

(133 ) .

Cela ne paralt cependant pas à soi seul

permettre de remettre en cause la jurisprudence dégagée sous

l ' emp i re  de  Ia  l o i  de  L964 .

Les actes préparatoires peuvent toutefoie être

consid.érés conme des indices tendant à prouver l 'existence d'une

exploitat ion réelle et sérieuse.

b) Les actes préparatoires, indices de 1'usage
doivent êt,re complétés Par d'autres éléments :

Une dame VEROONE avait déposé le 13 juillet 1968 une

marque TITOU ET LE PETIT CAIIARD désignant des livres-
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EIIe avait été assignée en déchéance le 20 jui l let, L973

par Ia société I, lArsoN D'EDrrroNs J. DuPurs FrLs et cie.

Un arrêt de Ia Cour d'Appel de DOUAI (4 novembre L9751

avait rejeté cette demande.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté

le  pourvoi  formé contre cet  ar rêt (S ju i l te t  L977 (134)) .

La Cour d'Appel avait souverainement apprécié le

caractère normal de 1'e:çloit,ation en relevant, qu'avant

d'entreprendre f impression de livres sous la marque

litigieuse, Madame VEROONE avait d'abord voulu

"s' infoimer de manière mêthodique des condit, ions

techniques et financières de 7'exploitation de 7a

marque".Madame VEROoNE avait d'ai l leurs présenté

ses recherches préalables non conme des actes

d'exploit,at,ion, mais conme une justificat,ion du temps

qui s'était écoulé entre Ia date du dépôt et cel le de

1'exploitat ion effective de la marque, I 'exploitat ion

n 'étant  d 'a i l leurs pas tard ive.

Dans une autre espèce, Ia Société FLODOR avait déposé

une marque SÀMO pour des produits alimentaires.

La Société IINISABI l 'a assignée en déchéance le 20

décembre 1985. Déboutée en première instancer ITNISABI

a interjeté appel.

La Cour  d 'Appel  de VERSAITLES (8 décenbre 1988 (135))  a

const,até que FLODOR avait, en décembre 1980, corunandé la

fabricat,ion de L23 colis de sachet,s plastigue portant, la

marque SAMO et dont le prix avait,  été réglé (L3.368 F.)

en février 198L. La Cour a considéré que cet acte
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préparatoirer Pâr son cott non négligeable était

assurément destiné à une suite c'est à dire, la

commercialisation effective du produit dans les sachets

fabr iqués.

La réalité de cette e:çIoitation résultait pour Ia Cour,

d'une liasse de factures correspondant à des l ivraisons

dans Ie déIai quinguennal et qui étaient confortées

par des attestations de certains destinataires.

2) Les travaux préparatoires à I 'exploitation de marques
pharmaceutiques :

Une Société STERWIN AG titulaire de Ia marque ISOPAQUE

avait assigné en contrefaçon une Société LABORATOIRES

BIODICA qui utilisait Ia dénomination x OPAC pour des

produit,s identiques. Cette dernière avait

reconventionnellement demandé La déchéance de la marque

rsoPAQuE.

La Société STERWIN a versé aux débats des études'

thèses et essais cl iniques concernant le produit ainsi

que des documenLs relati fs à des prospections, essais

cliniques du produit ISOPAQITE ayant abouti à des

rapports techniques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (te 11 jui l tet

Lg72 (136)) a jugé que ces documents ne pouvaient pas

établir la preuve de l 'usage de Ia marque au sens de la

l o i .

II a rappelé que Ia marque devait spécifier et

distinguer un produit mis en vente et diffusé dans le
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public. Lres faits d,usage doivent, être effectués "en vue

de Ia conquête du public". L'usage doit comporter "un

Tien direct et nécessaire avec la conquête du matchê".

Ainsi, les essais, études, thèses et travaux

scient, i f iques n,ont pas été jugés constitut i fs de faits

d,usage ,,quand bien même i|s viseraient 7a dénomination

et quand bien même iJ.s seraient' très Targement

d i f f usés " .

Ces faits purement scientifiques sont dépourvus de

"toute orientation commerciale". De même, eelon le

Tribunal, bien qu,uti l isant des échanti l lons revêtus de

la marque, Ies prospections et essais cl iniques ne

valent pas exploitation publique et non équivoque de

celle-ci :  ces actes en effet ne se situent pas sur un

plan commercial malgré une certaine "promotion" auprès

des profess ionnels .

II  s'agit d'une e:çérirnentation scientif igue visant

à l- 'octroi d'un visa pharmaceutique. Le Tribunal a en

outre retenu gue les essais sont poursuivis dans des

condit ions "str ictement confidentieTles" et ne

présentent donc pas le caractère public exigé par Ia

Io i .

I1 a ajouté que même si ces essais "avaient 7a nature de

faits d,usage de marque, i ls seraient déTictueux, conme

étant accomplis avant la dêTivrance du visa

pharmaceutique" .

Le Tribunal a souligne que Ie terme
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"exploitat ion" devait être entendu au sens de la loi de L857 qui

posait contme condition à l'acquisit,ion d'un droit sur une marque

un usage public et non équivoque de celle-ci.

Les termes "exploitation publique et non

équivoque" sont, repris par I 'art icle 11 de la loi de L964.

Observons qu'au regard de Ia loi de 1857, cet

usage permettait de créer un droit, alors gu'au sens de la loi de

Lg64 i1 permet de conserver Ie droit de marque acquis par dépôt.

La déchéance pour défaut d'e:çloitat ion,

insti tuée par la loi de L964 n'a pas pour objet de règler un

conflit entre deux usagers d'une même marque mais poursuit un but

d,ordre publ ic  ( i .37) .  Les cr i tères posés par  la  lo i  de 1857

excluaient I 'appréciation de I 'eff icacité des travaux

préparatoires à l 'exploitat ion proprement dite et Ia possibi l i té

de les assimiler à un fait d'usage effecti f  de Ia marque.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOIILOUSE

du 8 janvier L973 (138) a adopté une sol-ution inverse à

celle retenue par Ie Tribunal de PARIS Ie 11 jui l let

L972 .

Une Société LABORATOIFES FRANCAIS DE THERAPEUTIQITE avait

assigné en déchéance un CENTRE D'ETUDES DE L'INDUSTRIE

PHARI4ACEUTIQIIE titulaire d'une marque HEPACITASE.

Le Tribunal a retenu que les actes d'erçloitation de

nature à éviter Ia déchéance ne devaient pas

nécessairement répondre aux critères de 1'usage défini

par  Ia  lo i  de l -857.

Mais par  ar rêt  du 23 ju in  L975 (L39) '  la  Cour  d 'Appel  de

TOULOUSE a considéré "qu'eu êgard à 7' imprêcision de Ia
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Législation et â 7'êtat de 7a jurisprudence, on ne

sauraitt  avec cert i tude, assimiJertcolrr.me 1'ont fait  Les

premiers juges, -Zes examens cl inigues ou diTigences

tendant â I'homoTogation du produit en vue de sa

contmercialisation â des actes publics et non êquivoques

d'expToitation au sens de 7a Loi du 37 dêcernbre 7964".

Cette interprétation se situe dans la même ligne que la

jurisprudence " ISOPAQIIE" .

La Cour d'Appel de PARIS, pôr arrêt du 31 janvier L979

(140) (société PRoMoTIoN TECHNIQITE ./. Société LÀ

CENTRÀLA INDUSTRIALA), a jugé que les essais cliniques

d'un médicament marqué ne pouvaient être tenus pour une

exploitation faisant obstacle à la déchéance.

Selon 1a Cour, Ies essais "ne se situent aucunement sur

7e plan commercial de 7a diftusion dans 7e pubTic" mais

sur celui de la "pure" e:çérimentation scientifique.

Ces essais sont effectués en vue de l 'obtention du visa

pharmaceutique nécessaire à la commercialisation du

produit revêtu de la marque. Ainsi, ils ne constituent

pas une exploitat,ion publique et non équivoque.

Relevons que si I'on peut retenir çIue lee

actes préparat,oires en wue de I'obtention d'un visa phannaceutique

ne valent pas exploitation de la marque, en revanche les délais et

sujétions inhérentes à Ia procédure d'obtention du visa ont, Pu

être considérées sous certaines conditions conme une excuse

légitine du défaut d'e:çloitat,ion.
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B) LA REPRTSE 0U LE COTIIIE}ICEIiIE}IT DE L' USAGE

La loi n' impose Pas au titulaire

I'exploitation inint,errompue de sa marque pendant Ie délai

quinquennal concerné par une demande en déchéance.

La question se pose de savoir si peut être

déchue une marque longuement inexploitée et dont I'exploitation a

été reprise ou entreprise.

Nous distinguerons entre d'une part la

situati-on sous l 'empire de Ia loi de L964 où l 'usage devait avoir

été entrepris avant Ia demande en déchéance et d'autre partr celle

issue de la lo i  nouvel le.

1) La si tuat ion sous l 'empire de la lo i  du 31 décembre 1964 :

Une Société belge SARTEL avait assigné le 7 janvier L97L

une société française SARTEL en déchéance de ses droits

sur une marque SARTEL.

La Cour  d 'Appel  de DOUAL Q7 mars L973(L41))  a  considéré

que Ia société française, justi f iait ,  à la date de la

demande en déchéance d'une exploitation de la marque

depui.s plus de 6 mois et, de la vente de produit,s de

tout,es les classes depuis plus de 4 mois. La Cour a

écarté Ia demande en déchéance.

Une SociéTé FRÂNCAISE DE BIOLOGIE ET DIETETIQIIE A

assigné le 6 septembre L974 une Société vIvIL A.MIII,LER

en déchéance de ses droits sur des marques VML.
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Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 juin L977

(742r ,  a  jugé "qu ' i I  est  de jur isprudence que Ia

dêchêance ne peut être prononcêe dans J,e cas où Ia

marque se trouve expToitée au moment où J,a demande en

est faite et cêt même dans 7e cas où elTe aura cessé

pendant une période antérieure d'être utiTisêe pendant

p lus de c inq ans t  cê qui  n 'esÈ pas Ie  cas en J 'espèce" .

Dans une autre affaire, une Société KEVIN tit'ulaire

d'une marçlue PASSION a assigné en contrefaçon une

société M.P.v.B. qui commercial isait des eaux de

t,oi lette sous la dénomination VIA PASSION. Les SociéLés

L'OREAL et DIPARCO respectivement t'itulaires d'une

marque MOI LA PASSION et fournisseur du produit, conmer-

cial isé par M.P.V.B., sont volont,airement intervenues à

I  ' ins tance

KEVIN a assigné, le 27 janvier 1989'L'OREAL en déchéance

de ses droits sur la narque MOI LÀ PASSION

KEVIN a soutenu çlue I'e:çloitation de la Société L'OREAL

avait été frauduleuse au motif que les éIéments de

preuve dont, elle se prévalait étaient postérieurs à

f introduction de l'action en contrefaçon dirigée contre

M.P.V.B. ,  le  15 févr ier  1988 .Pour  KEVIN'  I 'e :ç lo i t 'a t ion

de L'OREAI avait été entreprise en toute hâte.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (L7 septembre 1990 (143)  )  n 'a

pas fait droit à cette argumentation.

EIle a considéré que ta loi de 1964 ne poeait aucune

exigence quant à Ia rnotivation de l'e:çloitant et ne

s'attachait qu'à la matérial i té de 1'e:r; l loitat ion.
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La Cour a également raPPeIé que Ie titulaire d'une

marque dipose d'un droit absolu sur cel le-ci et qu' i l

est le seul à déterminer l ,emploi qui peut en être fait.

"Que dès J,ors que ce droit a été acquis sans f raude,

son titulaire dêtermine seu-l à compter de que77e date iL

entend en faire usage."

La Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation par arrêt'

du g février L993 (144) a rejeté Ie moyen développé par

KEVIN selon lequel Ia Cour d'Appel avait refusé de

rechercher si L'OREAL avait, exploité tardivement sa

marque et de façon frauduleuse.

Pour Ia Cour de Cassation, en raPpelant que la loi

s'attachait à Ia matérial i té de I 'e:q>loitat ion d'une

marque et en retenant cette e:çloitation, la Cour de

PARIS a exclu que Ia Société L'OREAL ait agi

frauduleusement.

2)  La  s i tua t ion  sous  I 'empi re  de  la  lo i  nouve l le  :

La loi nouvelle codifiée souÉt art ' icIe L 7L4-5

al-inéa 4 dispose :

"L'usage sérieux de 7a marque commencê ou repris pos-
,,têrietrement â 7a pêriode de cinq ans visés au premier
"al inêa du présent art ic le,  n 'y fa i t ,  pas obstacle
"s ' i I  a  ê té  (L .  no  94-1 '02  du  5  fêv t ie r  1994 ar t .32)
"entrepris dans les trois mois prêcédant 7a demande
,'en dé-chéance et après que Ie propriétaire a eu connais-
"sance de 7'êventual i tê de cette demande".

Les rédactions successives de cette

disposition ont été critiquées Pour leur manque de clarté

notanment par MaLtre MATHELY (L45).
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II résulte de Ia lecture littérale de ce texte

que l 'usage commencé ou repris, après l 'e:çirat ion du déIai de

cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement

est terminéern' interdit pas en soi Ie prononcé de Ia déchéance.

On peut dire qu' i l  s 'agit du principe

Cependantrelle ne pourra être prononcée çIue ei

deux conditions cumulatives sont remplies :

1a déchéance doit avoir été demandée moins de troie mois

après Ie début ou Ia reprise de I 'exploitat ion i

Ie propriétaire doit, avoir eu connaissance de

1'éventuali té de cette demande.

A contrario, la déchéance sera écart,ée dès

Iors que I'une au moins des deux conditions ne sera pas remplie et

notamment si l'usage a été ent,repris ou repris plus de trois mois

avant la demande.

Le législateur n'a pas repris Ie texte de la

proposit ion de toi art icle 24 al inéa 2 (Assernblée Nationale

p ropos i t i on  de  l o i  no952 ,L987  -  1988  (146 ) )  :

"La demande est rejetée Torsque, à 7a date â 7aque77e eIIe
"est introduite, I'exploitation de J,a marque est commencêe
"ou que des préparatifs sêrieux en vue de cette expToitat,ion
"sont entrepris. Toutefois, 7'expToitation ou J,es prêparatifs
"ne sonÈ pas pris en considêration s'ils sont intervenus
"après une notification du demandeur en déchéance suivie,
"dans 7e dé7ai prescrit  par dêcret, de 7' introduction de
"  7 '  ac t i on "  .

Monsieur THYRAUD rapporteur au nom de Ia

commission des lois du Sénat (L47 ) e:çose sur ce point çlue:

"L'AssembTêe nationale a modifiê cette rédaction dans 7e souci de

se conformer davantage â 7a directive êvoquant une seule rêfêrence

â J,'éveutualité d'une demande en déchêance et non pas â une

queTconque notification ".
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L'art icle 72 S 1 de la directive conmunautaire

du 2L décembre 19BB d ispose en ef fe t  :

"Toutefo is ,  nu l  ne peut  fa i re  va lo i r  que 7e t i tu la i re  d 'une
,,marque esl dêchu dè ses droits si,  entre 7'expiration de
,'cette période et Ia présentation de 7a demande en déchéance,
,,7a marque a fait 7'objet d'un conmencement ou d' une reprise
, 'd,usagê sérieux ; cepêndant, 7e commencement ou 7a reprise
,,d,usalge qui a Tieu dâns un dé7ai de trois mois avant Ia
"prêsentaiion de Ia demande de déchêancet ce dêlai commençant
"â courir au pTus tôt â 7'expiration de 7a période
"ininterrompuè de cinq ans dè non-usaget n'est pas pris en
"considêratlon Torsqué 7es prêparatifs pour Ie commencement
,,ou 7a reprise de 7;usage interviennent seulement aptès que
,,7e t i tulàire a appris que 7a demande de dêchêance pourrait
"ê t re présentêe" .

L 'ar t ic le  L 7LA-S ér ige en fa i t  en "pér iode

suspec te "

déchéance:

le délai de trois mois Précédant

si durant ce délai, Ie t i tulaire a

tout cas Ia question

"connaissance de 7 '  éventual i té

la demande en

éEê informé de

de

] 'éventual i té  d,une act ion,  les démarches en vue d 'ent reprendre ou

de reprendre l,exploitat ion seront cependant sans portée.

On peut toutefois regretter que cetÈe

rédact , ion du C.p. I .  impose un ra isonnement  a contrar io  et  ne pose

pas sans ambiguité Ie principe des conséquences de I 'e:çloitat ion

entreprise ou reprise (sauvegarde de Ia marque) et seÉi except, ions

(déIai de troj-s mois-connaissance du risque immédiat encouru) -

Se Pose en

f interprétation de 1'expression

cet te  demande".

un arrêt de la cour d'Appel de PARIS du 16 janvier 1995

(148) ,  b ien  qu 'app l iquant  I 'a r t i c le  1L  de  Ia  lo i  de

t964, fournit, peut-être un éIément de réponse'

une société u.F.c. t itulaire d'une marçlue BABY COOL

DIFFUSION a assigné en contrefaçonrIe 29 octobre 1990'
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une Société LA COMPAGNIE DES BEBES qui avait déposé une

marque BABY COOL. Celle-ci a conclu le 27 novembre L99L

à Ia déchéance des dro i ts  d 'U.F.C.  sur  sa marque.

La loi du 3L décembre 1964 s'appliquant en l 'espècet

la Cour de PARIS a rappelé gue sous l'empire de cett,e

loi "aucune conséquence ne peut être tirée du tait

que L'expToiXation a été ent,reprise après que 7a

COI{PAGNIE DES BEBES ait tait observer pat concJ,usjons

du 1-0 avriT 799L que ce77e-ci ( la rnarque) ne serait

pas ut iT isêe en France" .

On peut déduire de cette motivation qu'a

contrario, si dans une espèce régie par la loi de L99L des

conclusions faisaient état du non-usage d'une marque sans en

demander expressément la déchéance, la reprise postérieurement à

ces conclusions serait,  suspecte . La déchéance serait ainsi

vraisemblablement prononcée si les conclusions Ia demandant

étaient régularisées moins de trois mois après cet,te reprise

d 'explo i ta t ion.

Une bonne précaution pour Ie plaideur qui

envisage de demander la déchéance et veut éviter que lui soit

opposée une reprise de l'e:rploit,ation serait de faire savoir au

titulaire, par l-ettre recommandée avec accusé de réception, qu' i l

envisage d' intenter une act, ion en déchéance.

Telle semble être ta position du Tribunal de Grande

Inst,ance de PARIS dans un jugement du 15 décembre

lees  (14e) .

La COMPAGNIE NATIONAIJE ATR FRÀTiICE AVAiI déPOSé LE 25
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mars L987, une marque seni-figiurative LES GRIGNOTISES

D'AIR FRANCE.

Une Sociét,é FROI'IAGERIES BEL 1'a assignée en déchéance

Ie 4 aott L994. Après avoir rappelé Ie contenu de

l 'a l inéa 4 de l 'ar t ic le  L 7L4-5,  Ie  Tr ibunal  a  re levé

"que se plaçant à juste titre dans -le cadre des

disposi t ions de 7 'ar t ic le  L 7L4-5 du Code de La

propriêtê intel lectueTTe, 7a sociêtê Fromageries BeI

rappeTTe et prouve avoir avisé 7a compagnie Air Ftance

de 7'êventuali tê d'une demande en déchêance Par courrier

du  2  ma i  7994 " .

Ainsi ,

société défenderesse ne

Sociét'é FROMAGERIES BEL

courrier du 2 mai L994 et

du  4  ao t t  L994.

aucune reprise d'exploitation par Ia

pouvait être utilement opposée à la

si eIIe avait été entreprise après Ie

dans les trois mois précédant Ia demande

La logique voudra que l'action soit intent,ée

dans les trois mois suivant cette lettre pour être str que le

défendeur ne lui oppose pas une reprise ou un conmencement,

d 'exploi tat ion supér ieurs à t ro is mois.

Nous pouvons dire que rnalgré ses imperfections

de rédaction, la loi nouvelle en instaurant une période suspecte,

pa1lie Ie siLence de la loi de L964 et interdit au titulaire d'une

marque inexploit,ée de préparer utilement des faits d'usage pour

faire échouer la menace d'une action en déchéance.
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S 2 - LE VOLIIME DE L'USAGE 3

Le volume que doit revêtir l'usage de la

marque pour que cette e:çloitation soit, prise en considérat,ion

n 'a pas éLé déf in i  par  la  lo i .  La jur isprudence s 'esÈ ef forcée de

poser Ie principe selon lequel I 'e:çloitat, ion doit être appréciée

sous I 'angle quali tat i f  et non çluantitat i f  .

Cette appréciation peut se faire en fonction

de Ia nature du produit et du marché en cause.

EIle peut également tenir compte d'éIéments

extér ieurs.

A) LE PRINCIPE DEGAGE PAR LA JURISPRUDE}ICE :

Par jugement du 18 novembre L972 (150) (Société PETIT

et cie et société S.F.P.B. BrruLAc ./ .  société coRRosroN

PREVENTION), Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

dans un litige relatif à une marque AITOGAL, a retenu que

la loi n'a pas fixé de seuil au-delà duquel un certain

volume de chiffre d'affaires serait seul tenu pour

suffisant pour prouver I 'exploitation d'une marçlue.

Une marque YÀlit a été déposée par une Société LA GRÂÀIDE

BRÀSSERIE MODERNE pour désigner des boissons. Celle-ci a

assigné en contrefaçon les Sociétés des EAIIX DE VOLVIC,

OASIS eÈ SO.OO.BQR.,  lesquel les ont  so l l ic i té  La

déchéance de Ia marque YAti[.
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Le Tribunal de Grande Instance de LILLE (15 janvier L979

(l-51)) a rappelé gue Ia loi n' imposait aucune exigence

quantitat ive. I1 a également jugé que la société

défenderesse en déchéance avait justi f ié de ventes qu' i l

a quali f iées "d' insignif iantes" mais qui ne sauraient

pour autant être une simple façade pour éviter la

déchéance.

La  Cour  d 'Appe1  de  PARIS  (L7  j u in  1991  (152 ) ) '  su r  des

conclusions d'une société LOGI{A}I MARKETTNG défenderesse

en contrefaçon, tendant à la déchéance d'une marque

LISLEY déposée par  une Société C.F.E.B.  SISLEY '  a  jugé

que cette dernière avait démontré une e:çloitation

suff isante quali tat ivement. C'est en effet à cet '  égard

"qu' i7 convient de 7'apprécier et non pas selon son

importance quant itat ive" .

De même Ia Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 17

novembre 1988 (153) a considéré que Ia notoriété de

1'exploitat ion n'était pas une condit ion exigée par la

I o i .

La Société FOURNTER DEMARS titulaire d'une marçlue zEsTE

avait assigné en contrefaçon Ia Société PERRIER qui

avait demandé Ia déchéance de FOIIRNIER. Cette dernière

s'était prévalue de I 'exploitat ion par un t iers qui

avait justifié de ventes du produit zEsTE à des

détai l lants hôtel iers ou débitants de boissons.

La Cour a retenu l'e:çloitation pubtique et non

équivoque de Ia marque bien que le produit n'ait pas ét'é
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vendu à des grossistes ou à des magasins à grande

surface cornme Ie pratique la Société PERRIER.

Dans une autre affaire, un sieur SIGNOLES ,t i t 'ulaire

d.es marques CHIPIE notamment pour les produits de la

parfumerie (classe 3), avaiÈ assigné en contrefaçon la

société c.E.P. qui avait déposé une marçlue LES CHIPPY'S.

C.E.P.  avai t  so l t ic i té  Ia  déchéance de SIGNOLES.

La Cour d'Appel de NAIICY (9 novembre 1993 (L54)) a jugé

que même si les marques de SIGNOLES en cause, ont

réa1isé 1 'essent ie l  de leur  ch i f f re  d 'a f fa i res dans Ie

d.omaine du vêtement, l'acti-vité dans Ie domaine de la

parfumerie n'a pas été négligeable et el le n'avait nul

besoin d'être très importante pour empêcher la mise en

oeuvre de Ia  déchéance.  " I7  suf t i t  qu 'e I Ie  so i t  rée l le

et  non Timi tée à I 'envoi  d 'éehant iT lons"  -

Les Sociétés BF.EITER et BROTHER & BROTHER assignées

en contrefaçon par le YACHT CLUB DE FRÀNCE ontr à

titre subsidiaire demandé Ia déchéance partielle pour

Ies t issus (c lasse 251, des droi ts de celui-c i  sur sa

marque semi-figurative comprenant Ia dénomination

YACHT CLUB DE FRANCE.

Par jugernent, du 28 février L996 (155), le Tribunal de

Grande Instance de PARIS a retenu 1'exploitation réelle

de 1a marque en cause "même si eJ.J,e est peu importante".

Les seuls documents versés aux débats étaient en effet

4 produits de }a classe 25 sur lesquels la marque était

apposée et un catalogue daté présentant les produit,s.
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B) L',APPRECTATT0II DE LA QUALTTE DE L'USAGE FollcTroll DE LA
NATURE DU PRODUTT I,IARQUE :

Par jugement du 18 juin 1985 (156) '  sur une demande en

déchéance introduite par une Sociét'é O'CEDAR à

1'encontre d 'une marque TAC déposée par  I 'U.G.S. ,  Ie

Tribunal de Grande Instance de I4ARSEILLE a prononcé la

déchéance au motif que les act,es de commercialisation

n'ont porté que 6ur un volume extrêmement réduit au

regard du marché des produits en cause et qu' i ls

seraient inÈervenus sur une période très brève.

Dans son appréciation, le Tribunal semble

avoir pris en considération f importance du marché potentiel,

I 'opposant à Ia faible quantité dont la commercial isation avait

été prouvée.

1) Les art ic les vest imentaires :

Une Société JAI{SEN DE VùIT SCHIJNDEL titulaire d'une

marque BIX pour désigner des vêtements d'enfants (classe

25, a été assignée en déchéance de ses droit's Par une

Soc ié té  B IC .

La société JANSEN a produit des factures de vente de

paires de chaussettes en France. La Cour d'Àppe1 de

PARIS (13 janv ier  L977 (157))  a  re levé gu 'un to ta l  de



389

8.934 paires avait été vendu en plusieurs années dans 5

départements.

ElIe en a déduit que les faits exposés ne pouvaient être

quali f iés de simulacre d'exploitat ion.

Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

(26 rnai 1986 (158) ) a écarté une demande en déchéance

présentée par une Société KING coRNER DIFFusroN à

l,encontre d'une marque VALLEE BLANCHE déposée par une

société MoNCLER pour désigner tous vêtements de sport

(  c l asse  25 ' )  .

I I  a jugé que si les ventes n'avaient pas été

importantes quant à leur nombre, elles étaient néanmoins

réel les b ien qu, i l  s 'ag isse d 'ar t ic les de bas de gamme

compte tenu de leur Prix.

Une Société allemande ARA JERSEY ARTHUR APITZ titulaire

de 1a marque ARA pour des vêtements de sport a assigné

en contrefaçon une Société PARISIENNE DE CONFECTION DE

PANTALONS. Celle-ci a reconventionnellement demandé la

déchéance de Ia marque oPPosée

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 octobre 1989

(L59)) a jugé que la société al lemande a rapporté Ia

preuve de I'exploitation de sa marque, en établissant la

vente de ses produits à 5 détai l lants français."Si 7e

nombre des points de vente est restreintt iT n'en

demeure pas moins gue 7a sociêtê demanderesse justifie
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avoir réalisê pendant 5 ans un chiffre d'affaires

annuel de plusieurs centaines de miTTiers de Deutsche

Mark " .

2) La parfumerie :

Une Société FABERGE INCORPORATED a attrait Ia Société

BOURJOIS devant, 1e Tribunal de Grande Instance de

NANTERRE pour voir Prononcer la déchéance de Ia marçlue

FEMfNA déposée notamment pour la parfumerie (classe 3).

Le Tribunal (13 janvier L987 (l-60) ) a constaté que les

I4O fact,ures versées aux débats par BOURJOIS

concernaient aussi bien des ventes à des détaillants

qu'à des centres commerciauir, un peu partout en France

et  a por té sur  p lus ieurs rn i l l iers  de f lacons (4 à 5000) .

La "quantité si e77e n'esÛ pas très importante ne peut

cependant être considérêe conrme dêrisoire ou ridicule" -

La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 8 octobre

L987 (161) a confirmé le jugement qui avait écarté Ia

déchéance. Si I 'exploitat ion n'a pas été intensive, el le

n'était cependant pas sporadique ou ponctuelle.

EIIe a en outre ajouté que le nombre des factures, Ieur

étalemenÈ dans le t,emps conme les quantités envoyées

(parfois 320 par facture) excluaient, gu' i I  ait  pu s'agir

de Ia part, de Ia société licenciée d'un simple

échantillonnage de produits. Au contraire, en dépit du

"modeste chiffre d'affaires réalisé" , L' exploitat ion

avait été "rêe77e et sérieuse".
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En sens inverse, Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

( 16 févr ier  1989 (  162 )  )  a  jugé I 'e :ç Io i ta t ion d 'une

marque DERI,IADOUCE accidentelle et sporadique'

une d.ame LAINE avait assigné, le 4 janvier 1988 en

déchéance, une société LABORATOIRE LACEARTRE titulaire

d'une marque DERMADOUCE.

Le Tribunal a relevé que Ia fabrication et la livraison

des produits de 1a marque, comprenant des crèmes, des

savons, shampoings et eaux de toiletter avaiL cessé en

ju in  L982 .

Les attestations de pharmaciens versées ont' selon Ie

Tribunal démontré une commercialisation accidentelle

et sporadique de produits dont le cott était cependant

faible et I 'ut i l isation relativement fréquente'

3) Les ouvrages en 
'langue 

étrangère :

Une marque SILHOITETTE avait été déposée par une Société

HARLEQUIN ENTFEPRISE pour désigner des livres. Celle-ci

avait assigné en contrefaçon une Société ÀTEIJIERS DE

FABRICATION D'AGENDAS laquelle avait demandé qu'

HARIEQUIN soit déchue de ses droits

un arrêt de Ia cour d,Appel de PARIS du 2 février 1989

(163) a examiné les pièces versées au dossier pour

justi f ier de 1'exploitat ion de Ia marque SILHOITETTE. Une

librair ie SMITH à PARIS spécial isée dans Ia vente
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d'ouvrages en langue anglaise, vendait depuis plusieurs

années un certain nombre d'exemplaires de 5 tit'res

paraissant chaque mois dans Ia col lection SILHOUETTE

de Ia société HARLEQUTN.

La société défenderesse a justi f ié d'une commande dans

le délai par cette l ibrair ie qui portait sur 30

exemplaires d'un l ivre "Christmas Stories' édit,é sous

Ia marque SILHOUETTE.

La Cour a jugé qu' "en raison du caractère très

parx icu l ier  tenant  â 7 'usage de la  Tangue angla ise" ,

cette e:çloitat ion est régulière et réelle, bien qu'el le

ne porte que sur un nombre peu important de livres.

4)  Les produi ts  de pr ix  é levé :

Une Société CHLORIDE GROUP a ass igné une Société E.S.B.

en déchéance de ses droits sur deux marçfues EXIDE et

sur une marque ]RONCLAD EXIDE déposées Pour désigner des

accumulateurs éIectr iques eL leurs pièces détachées

(classe 9). Un jugement du Tribunal de Grande Instance

de PARIS (8 févr ier  L983 (L64))  a  ret ,enu que deux

onduleurs avaient, été commandés à la Sociét,é E.S.B',

1 ' un  d ' un  p r i x  de  250 .000  F .  ,  I ' au t re  de  180 .000  F '

Ainsi pour le Tribunalr l ,e:çIoitat ion n'était ni l i rnitée

ni sporadique.
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5)  Les produi ts  de luxe :

un jugement du Tribunal- de Grande Instance de PARIS

(27 mai  1986 (165))  a  re je té une demande en déchéance

introduite, le 8 février 1985 par une Société THE RITZ

HOTEL LIMITED, à l 'encontre d'une sociét,é FRÀNCISPAI'I

t i tulaire d'une marque RITZ pour désigner du tabac

et des art icles Pour fumeurs.

L 'explo i ta t ion a eu l ieu par  un t iers ,  la  Société

CARTIER avait en effet chargé une société liée à Ia

Socj-été FRÀNCISPAII de fabriquer des briquets comprenant

dans leur  ré férence Ie  nom RITZ-

Le Tribunal a pris en compte, Ie nombre de briquets

livrés par le fabricanL à CARTIER' chaque année pendant

3 années comprises dans Ie dé]ai l i t igieux (t982 z 45 i

1983 :  L05 ;  L984 z 2O),  a ins i  que 1es br iquets revendus

par  CARTIER à ses concessionnai res (1983 :  75 ;  1984 :

45  ;  1985  z  22  ) .

11 a jugé que "s 'ag issant  d 'un produi t  de ' I 'uxe ces

chiffres sont suff isants pour dire que 7es sociétês

dêfendetesses â l 'action en déchéance ont fait  expToitet

7a marque RITZ de façon publique et non êquivoque" '

6) Les produi ts al imentaires :

Dans une instance en déchéance introduite par une

Société DISTRIMAG à I 'encontre d'une Société dite
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SODIMA, titulaire d'une marque LE KANGOITROU déposée

pour des produits alimentairesrle Tribunal de Grande

Instance de PARIS (2 novembre 1987 (166) ) a retenu la

réal- i té de 1'e:çIoitat ion.

II a jugé que deux factures avaient établi que la

Société SODIMA avait vendu pour un montant d'environ

3.OOO F. à différents Centres LECLERC' des gotters à

tartiner composés à 45 t de fromage fraisr sous Ia

marçlue KANGOUROU.

Selon Ie Tribunal, une conmercialisation de cette

importance ne saurait être considérée comme sporadique.

c) L,illFLUEllCE D'Ull EtEllEilT EXTERTEUR SUR L'APPRECIATI0]I
DU VOLU]IE DE L'USAGE :

L'importance de l 'exploit,ation peut varier eÈ

une exploitation apparemment insuffisante car "tardive" pourrait

être retenue.

Une COMPAGNIE FRÂNCÀISE DES PRODUITS ORAÀIGINA AVAiT

assigné Ie 29 décembre 1972 une Société GESFOR titulaire

d'une marque internationale NARjANJINA en déchéance de

ses droit,s. La société GESFOR avait acquis la marque en

cause en octobre L97L.

La Cour d'Appel de PARIS, Par arrêt, du 27 septembre L976

(L67 ) a considéré qu'alors que GESFOR n'était,

propriétaire de la marque ç[ue depuis octobre L97L' iI

avait mont,ré quelques ditigences et avait fait procéder
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au cours de I 'année Lg72 , à un début d'e:çloitat ion

d.,une certaine constance et qui n'était pas f ict ive.

I-,a Cour a pris en compte dans leur ensemble les éléments

avancés "dont certains, à eux seuls, seraient peut-

être insuff isants Pour justi f iet 7e rejet de I 'a mesure

d.e déchêance"  et  a  jugé qu ' i l  ne s 'ag issai t  pas d 'un

simple échanti l lonnage. La Cour avait d'ai l leurs fait

Ie total des bout,eilles commandées ou livrées avant

la date de Ia demande en déchéance, 34.100'

La Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation (Société

MAISON D'EDITIONS JEAN DUPUY -/- Dame VEROONE) a

prononcé un arrêt de rejet Ie 5 jui l let L977 (t44) au

motif que la Cour d'Appel avait' relevé que Madame

VEROONE défenderesse en déchéance s'était informée de

manière méthodique des conditions financières et

techniques d'exploit,at ion de Ia marque.

Ces recherches préalables étaient donc une justi f ication

du temps écoulé entre Ia date du dépôt et l'époque de

I' impression du premier l ivre.

La Cour de cassation a en outre jugé que la cour d'Appel

avait souverainement apprécié le caractère normal de

l,exploitation de la marque en constatant que les deux

factures portaient chacune sur Ia vente de 100 livres

TITOU ET LE PETIT CANARD et que pour avoir été

"restreinte" , l 'exploitat, ion de la marque n'en avait

pas moins été réelle.
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D) L'EXISTEI|CE D'U]l FArr UilTQUE D'USAGE :

Des décisions se Prononcent Pour

I ' insu f f i sance d 'un  fa i t  un ique d 'usage.

D'autres en revanche lui reconnaissent une

certaine ef f icaci té.

Se pose également la question de savoir si

I 'usage sérieux peut, résulter de Ia seule extrlosit ion de produit 's

revêtus de Ia marque.

1)  Fa i t  un ique jugé insu f f i san t  :

Une SOCiéTé FRÂ}TCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQI'E

avait assigné la Société VML A. MULLER et Cie en

déchéance de ses droiÈs sur des marques VfVIL. La Cour

d'Appel  de PARIS (15 nars L979 (169))  a considéré que Ie

seul éIément, à savoir une facture tendanÈ à attester

I 'existence d'une exploitation, n'ét,ait pas probant et

qu'en tout état de cause, à admett're Ia réalité de cette

facture, Ia Société vIvIL ne saurait prouver

I'exploitation publigue et non équivoque de sa marque.

La Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassat,ion par

arrêt  du 3 mars 198L (170) a rejeté le pourvoi  de la

Société VIVIL selon lequel "J,es motifs donnés ne

permettent pas de sayoir si 7a Cour s'est dêteminée en

fait ou en droit Torsqu'e7le a écartê comme ne

correspondant, pas aux exigences lêga7es, 7a tacture
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invoquée par Ia Sociêté ViviT même rapprochée des autres

fa i ts  a l7êguês" .

Pour Ia Cour de Cassation, l 'arrêt de Ia Cour d'Appel a

ét,é "dûment motivê" et celle-ci a just' i f ié sa décision

lorsqu'e] Ie a constaté que l 'exist ,ence d'un seul  fa i t

d,usage n'apportait pas la preuve d'une exploitation

publique et non équivoque.

Dans une autre instance, suite à une demande en

déchéance introduite par une société L'INDEI{AILLABLE

à 1'encontre d'une société TIssEAu FRERES ti tulaire

d,une marque LATITUDE , le Tribunal de Grande Inst'ance

d,ANGERS (4 févr ier  1980 (171))  a  jugé que Ia product ion

du seul éIément qui pouvait être retenu en faveur de la

société défenderesserune facÈure d'achat d'ét iquettes

LATITUDE, était insuffisante pour prouver I'extrlloit'ation

al léguée.

par ai l leurs, Ia sociét,é BoNGRAIN a assigné la Société

BOUET en déchéance d'une marque VALMONT CAVES DE

VIRAZEL. La sociét,é défenderesse s'est alors prévalue

d'une facture d'un imprimeur VEDREINE relative à

I ' impression de condit ionnements et d'enballages

comportant Ia dénomination VALMONT-

Par jugement  du 22 févr ier  1990 (L72r ,  Ie  Tr ibunal  de

Grande Instance MILLAU a relevé que 1'existence d'un

seul fait  d,usage ne saurait constituer la preuve d'une

exploitat ion pubtique et non équivoque. I l  s 'agissait,

se lon le  Tr ibunal  d 'un acte iso lé.
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La solution peut s'expliquer Par le fait que

I,acte unique ne concernait que Ia facturation par I'imprimeur à

la Société BOUET , des enballages gu'iI avait confect'ionnés. La

preuve de la conunercialisation n'était donc pas rapportée.

11 s 'agissai t  en réal i té d 'un acÈe

préparatoire à 1'e:çloitation.

Attraite en contrefagonr par une société F.ENAUD

COINTFEAU, la Sociét,é canadienne CORDON BI-,EU

INTERNATIONAL avaiÈ reconventionnellement demandé la

déchéance d,une marçlue LE CORDON BLEU déposée pour des

produits alimentaires .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (23 mars 1990

(173))  a  jugé qu" 'une seul ,e  facture,  en 7 'absence de

tout  aut re éLément  n 'est  pas sut f isante" .

D'autres décisions n'ont cependant pas êEé si

catégoriques.

2) Fai t  unique jugé suff isant :

Dans un litige opposant un sieur BILLAT à Ia société

DES LABORÂTOIRES PHYTOPIIARIVIA , lC TTibUNAI dC GTANdE

Instance de PARIS (2 nrars 1974 (L741, a jugé que la

mise 6ur le marché d'une botte d'un produit,
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pharmaceutique de marque oRTHoGENOL dans le déIaira

établi que Ie produiL était, toujours proposé à la vente

au public dans Ies Pharmacies.

La déchéance a été écartée

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 23 janvier L976

(175) a inf irmé le jugement sur ce point en retenant

que d'après d,autres éléments concordants Ia marque

avait déjà cessé d,être e:çloitée depuis environ quatre

ans à la date de la vente de la boÎ.te. Ainsi dans ces

condit, ions, l ,acquisit ion d,une bolte d'oRTHOGENOL ne

saurait être considérée conme publique et non équivogue.

Cet arrêt n'exclut donc pas d'emblée qu'un

acte de venterdtment prouvé, puisse mettre en échec une action en

déchéance.La Cour apparal-t s'être déterminée en fonct, ion d'autres

éIéments établissant la cessation de faits d'exploitat ion de la

marque.

Dans une autre affaire, un sieur BERNARDIN propriétaire

d,une marque CRAZY avait assigné en contrefaçon un

sieur KIKOINErune Société GOLD PRODUCTION et d'aut,res

défendeurs, Iesquels ont demandé Ia déchéance de la

marque CRAZY.

Un jugement du Tribunal de Grande Inetance de PARIS

(3 ju in  1983 (176))  a  retenu que l 'e :ç lo i ta t , ion de la

marque litigieuse résultait uniquement de Ia production

aux débats d,'une photographie d'un vêtement sur lequel

figurait outre cette marque, Ia mention de I'année L982

comprise dans le déIai quinquennal concerné'
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Par un arrêt  du ? octobre 1986 (L771,  la  Chambre

Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi

d 'une soc iété S. I .E.P.  qu i  avai t  é té déboutée par  la

cour d,Appel de TouLousE d'une action en déchéance

à I,encontre d,une Société LA DEPECHE DU MIDI t i tulaire

d'une marque PULBI-TARN.

La Société S. I .E.P.  reprochai t  à  la  cour  de ToulousE

d,avoir écarté Ia déchéance en raison d'un seul faiÈ

d,usage : Ia diffusion du seul numéro 0 du périodigue

PUBLI_TARN.

La Cour de Cassation a jugé que Ia juridiction du second

degré avait souverainement apprécié 1'exist,ence d'une

exploitation publigue et non équivoçlue.

La "Cour suprême" , si elIe avait tenu pour

p r inc ipe  qu 'un  fa i t  un ique  d 'usage  que l  qu ' i l  so i t ,  é ta i t

insuff isant pour ét,abl ir la preuve de 1'e:çloitat ion d'une marque

objet d.,une actj-on en déchéance, aurait vraisemblablement énoncé

ce principe plutôt que de s'en tenir à celui du caractère

souverain de I 'appréciation des faits par Ie juge du fond.

Ainsi cet arrêt, rappelle-t,-it que seules

doivent compter les données d'espèce çlue les juridictions du fond

apprrécient souverainement .

Une marque AGENA avait été dépoeée par une Société AGENA

ayant son siège à AIiINECY pour désigner des services

de location de machines et d'installations de bureaux.
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Une Société AGENA de PARIS avait demandé Ia déchéance

de la marque AGENA.

La Sociét,é d,ANNECY s'était prévalue de l 'expl0itat ion

de sa marque par une société LOC'AGENA.

En première instance, Ie Tribunal de Grande Instance de

PARIS (8 mars 1988 (1?8))  avai t  dédui t  des documents

versés, ÇIù'AGENA ne rapportait Ia preuve que d'un seul

fait d,expl0itat ion, une facture datée relative à Ia

Iocation d'une machine.Pour le Tribunal une exploitat ion

aussi réduite ne pouvait pas être considérée comme

rée I Ie .

En appel ,  la  Cour  de PARIS (2L novembre 1988 (1-79)  )

appréciant les mêmes documents çlue ceux produit,s en

première instance, a retenu 1'e:çloitat ion de la margue.

L'arrêt n'a pas fait référence à un fait unique ; i I  a

appréhendé I'ensemble des éléments et en a déduit, la

preuve de l 'exp lo i ta t ion.

3) Effet  de la seule exposi t ion de produi ts marqués :

Une Société REXSON avait assigné une société suisse ESSO

en déchéance de ses droits sur Ia partie française de

marques internationales AREXONS

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 octobre L977

(L80))  a  jugé que l 'apposi t ion de Ia  marque en cause sur

les stands de Ia société défenderesse ne pouvait établir

à el le seule que cette société offrait à Ia vente

et vendait en France souel cette marque les produits
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désignés dans les déPôts.

Dans une autre espèce, une Société LANIFICO FRjATELLI DI

ANTONIO CERRUTI avait attrait devant le Tribunal de

Grande Instance de PARIS une Société CERRUTI

INCORPORÀTED pour la voir juger déchue de ses droit,s sur

Ia marque CERRUTI déposée pour désigner des articles

vestirnentaires. La Société CERRUTI INCORPORiATED avait

invoqué ses démarches en vue de l'obtention d'un

emplacement au salon International de I'Habillement

Mascul in .

Mais Ie Tribunal, par jugement du t4 janvier L978

(L81), a précisé que '7a simpTe exposit ion de produits

portant 7a marque Certuti  ne saurait â e77e seuJ'e cons-

tituer une diffusion commerciale " de nature à faire

échec à une action en déchéance.

Ainsi en el le-même, 1'exposit ion de produits

même offerts à la venÈe ne vaut pas exploitat,ion. Cependant, e1Ie

peut constituer un élément de preuve qui peut être complété Par

d'autres éléments établissant la réali té de I 'usage.

La Société de droit américain SHEN MANUFACTTTRING COMPAÀÏY

tit,ulaire d'une marque RITZ pour désigner des articles

textiles à usage ménager a été assignée en déchéance par

IA SOCiété THE RITZ IIOTEL LIMITED.

pour apprécier Ia réa1ité de l'exploitation de la marque

en cause, Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS

(28 novenbre 1990 (L82)) s'était notamment têfétê à une

attestat,ion dont, iI résultait çJue les produits avaient
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conrmencé à être vendus "dans 7e cadre d'une exposition

de produits américafu?s".

Le Tribunal avait cependanÈ prononcé Ia déchéance

en raison de Ia ponctuali té de cette ex;losit ion'
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