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Chapitre 2 - Les instruments de preuve de 'usage sérieux :

L’exploitation peut é&tre prouvée par divers
types de documents. Le plus souvent, cette preuve est établie par
plusieurs documents.Il y a alors coexistence entre les éléments
qui se recoupent.

Le titulaire peut verser aux débats des
documents commerciaux (section 1) ou des documents établissant la
diffusion dans le public (section 2). Les documents émanant de
tiers peuvent également tendre a prouver l'’exploitation (section

3).

Section 1 - Les documents commerciaux :

La diffusion commerciale est principalement
établie par les factures (§ 1), mais peut 1l’étre également par
tous autres documents commerciaux (§ 2): tarifs, bons de commande

ou de livraison.

§ 1 - LES FACTURES :

La facture est 1l’écrit dressé a 1l’occasion
d’'une vente ou d‘une prestation de services. Elle constate
l’existence de cette opération commerciale et en précise les

conditions (1).
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Le législateur pose en principe
l’établissement d’'une facture. L‘’Ordonnance n° 86-1243 du ler
décembre 1986 dispose en son article 31 alinéa 1 :

"Tout achat de produits ou toute prestation de service
“pour une activité professionnelle doivent faire 1'objet
"d'une facturation”.

L’alinéa 3 est rédigé comme suit :

"La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur
"adresse, la date de la vente ou de la prestation de service,
“la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire
"hors T.V.A. des produits vendus ou des services rendus ainsi
"que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est
"acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la
"prestation de service, quelle que soit leur date de
"réglement”.

La facture peut ainsi apporter 1la preuve de
l’exploitation commerciale d’une marque par la vente du produit ou
de la prestation du service qu’‘elle désigne. Encore faut-il que

les énonciations soient précises . Un simple paiement par un ou

plusieurs destinataires n’est pas suffisant.

L’importance de ce mode de preuve est mise en
lumiere par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

18 octobre 1989 (2).

Une Société SYNTEX PHARM avait assigné en déchéance une
Société suisse LABORATOIRE Dr E. HOMBERGER titulaire
d’une marque SINARYL.

Cette derniére avait notamment produit divers mandats en
francs suissés adressés, dans le délai concerné, par

des clients frangais a un expéditeur non dénommé,
mandats auxquels étaient jointes des mentions

manuscrites sans aucune indication d’origine reprenant
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le nom du client , le nom du produit SINARYL et le colt
de 1l’expédition.

Le Tribunal a jugé que ces mandats ne faisaient aucune
référence au produit auquel ils s’appliquaient et que
les mentions jointes ne lui ont pas permis de connaitre
la société dont elles émanaient.

Aussi en l’absence de facturation officielle ,ces
documents ne pouvaient pas étre retenus pour prouver
l’exploitation publique et réelle de la marque SINARYL

en France.

Pour valoir preuve, les factures versées par
le titulaire de la marque objet de la demande en déchéance doivent
contenir certains renseignements et émaner de sa personne. Dans
d’autres hypothéses c’est le titulaire qui est le destinataire des

factures.

A) LE CONTENU DES FACTURES :

Pour établir un usage sérieux les factures
doivent contenir certaines mentions et établir 1la livraison du
produit ou la prestation du service. Des contestations relatives a

l’authenticité des factures peuvent surgir.
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1) Les mentions devant figurer sur les factures :

LLes factures doivent avoir une date, faire

=

référence & la marque attaquée, indiquer le nom du destinataire.

a) Les factures doivent mentionner la date de la vente
ou de la prestation du service :
Pour valoir preuve utile,la facture doit

établir un fait d’exploitation dans le délai quinquennal.

Une Société L. MANETTI H. ROBERTS titulaire d’une
marqué NEUTRO ROBERTS a assigné en contrefagon une
Société FLORI ROBERTS laquelle a conclu le 26 novembre
1992 & la déchéance de la marque NEUTRO ROBERTS.

Le délai a prendre en considération était donc compris
entre le 26 novembre 1987 et le 26 novembre 1992.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 février 1993
(3)) a jugé que les deux factures produites par la
Société MANETTI et adressées & une société de COURBEVOIE
les 4 mai et 21 juillet 1987 ne constituaient pas une
justification utile. Elles avaient été émises en dehors

de la période critique.

b) Les factures doivent faire référence a la marque
attaquée :

Une Société TOBAN, défenderesse a une action en
contrefagon introduite par une Société FURYO titulaire

d‘'une marque FURYO pour désigner des produits vestimen-
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taires, a demandé la déchéance de la marque opposée.
La Cour d’Appel de PARIS, par arrét du 2 juin 1993 (4)
a relevé que les factures versées par FURYO,si elles
précisaient les noms des modéles vendus, n’‘en
n’indiquaient pas expressément la marque.

Ainsi elles ne permettaient “pas de savoir si la marque
FURYO a été effectivement exploitée , les noms des
modéles ne fournissant a cet égard aucun moyen de
rapprochement utile".

La Cour a en outre précisé que les relevés de chiffre
d’affaires étaient encore moins probants puisqu’ils
ne permettaient méme pas de connaitre la nature des

articles vendus.

Cette rédaction permet d'admettre que la Cour
n‘a pas exclu que les éléments résultant des factures auraient pu

étre complétés par d’autres données.

Dans une autre espé&ce, une Société italienne

FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO a déposé une marque
internationale semi-figurative comprenant un élément
dénominatif LANA GATTO et un élément figuratif
représentant une téte de chat.

Cette société a attrait en contrefagon une Société
NOUVELLE TEXTILE SAINT-MACLOU devant le Tribunal de
Grande Instance de PARIS .

Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance de
la marque semi-figurative.

Par jugement du 15 mai 1991 (5), le Tribunal a écarté
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la demande en déchéance constatant que les factures
portant la mention LANA GATTO associée a une téte de
chat, pour différents montants en francs frangais

établissaient une exploitation suffisante en France.

c) Les factures doivent indiquer le nom du destinataire:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS
(19 février 1976 (6)) n’a pas retenu les factures
versées par la Société DAIMLER BENZ faute d’indication
du nom du destinataire.

Elle a rejeté la demande en déchéance de la Société
DES VERRERIES DU LOING défenderesse en contrefagon,

pour d’autres motifs.

2) Les factures doivent é&tablir la livraison du produit ou la
prestation du service :

Pour s'’opposer & une action engagée par une Société
MAISON D’EDITIONS JEAN DUPUIS a l’encontre d‘une dame
VEROONE en déchéance de ses droits sur une marque TITOU
ET LE PETIT CANARD déposée pour désigner des livres
(classe 16), celle—ci avait produit des factures
conditionnelles .

La Cour d‘Appel de DOUAI (4 novembre 1975 (7)) a rejeté
cette demande considérant que ces factures
conditionnelles produites ne couvraient pas une

livraison éventuelle ou fictive mais avaient été
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établies & l'occasion de dépdts et de ventes & paiement

différeé.

Dans une instance en déchéance introduite par une
Société TOLLENS & l’encontre d’une Société BONDEX
INTERNATIONAL propriétaire d’une marque BONDEX, la Cour
d’Appel de PARIS (9 novembre 1988 (8)) a jugé qu‘une
facture "pro forma" ne saurait é&tre retenue comme preuve
d’exploitation de la marque puisqu‘aucun autre élément
n’a établi qu’il y avait eu une commande effective et
une livraison de la marchandise et de surcroit, elle ne

concernait aucun produit désigné sous cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989
(9)) , statuant sur la demande d’une dame LAINE en
déchéance des droits d’une Société LABORATOIRE LACHARTRE
sur une marque DERMADOUCE, a rejeté les factures d’avoir
établies pour la société défenderesse au bénéfice de
pharmaciens lui ayant retourné des produits de la marque
DERMADOUCE dans le délai de 5 ans concerné.En effet,
seloh le Tribunal, les factures d‘avoir n’ont fait la
preuve que du retour au LABORATOIRE LACHARTRE des

produits non vendus.

On peut certes observer que s’il y a eu
retour, c’est qu’il y a eu livraison et donc offre des produits a

la vente.Il est vrai que la date n’en pas été précisée.
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3) Les contestations relatives a 1’authenticité des factures

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE

a assigné en déchéance une Société VIVIL A. MULLER
titulaire d’une marque VIVIL.

Par arrét du 15 mars 1979 (10), la Cour d’Appel de PARIS
a prononcé la déchéance de la marque, au motif que la
facture produite ne portait pas de numéro de commande ni
de conditions de paiement et était intervenue alors que
la Société VIVIL avait déja eu l’attention éveillée par
une premiére assignation,la veille, jour pour jour, de
l’échéance de cing années suivant le dernier acte
d’exploitation.

La Cour a reproché & la Société VIVIL de ne pas avoir

pu étayer par un quelconque autre document la réalité

de la commande ainsi facturée.

Par jugement du 4 février 1980, le Tribunal de Grande
Instance d’Angers (l11), a écarté 26 photocopies de
factures au motif que ne constituant pas des originaux,
il était impossible de savoir si les références a la
marque LATITUDE déposée par la Société TISSEAU FRERES
n’'y constituaient pas des surcharges. La déchéance de
la marque LATITUDRE a donc été prononcée sur une demande

d’une Société L'INDEMAILLABLE.

Par ailleurs, une Société REVEL propriétaire d‘une

marque FLORALIE pour désigner de la lingerie (classe
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25) a assigné en contrefagon une Société DEWE
INTERNATIONAL , laquelle a répondu que la marque opposée
devait étre déchue.

La Cour d’Appel de PARIS (18 février 1980 (12))a pris
en compte pour écarter la déchéance de la marque
FLORALIE, les doubles de 18 factures émises dans le
délai quinquennal en cause. Un procés-verbal de constat
d'huissier établissait que les factures étaient
authentiques puisque établies a partir d’originaux
prélevés dans les classeurs de la Société REVEL.
Relevons que le jugement de premiére instance du
Tribunal de PARIS (12 octobre 1978 (13)) avait précisé

qu’elles mentionnaient le terme FLORALIE, utilisé comme

marque.

Nous ferons également référence a un arrét de la Cour
d’'Appel de PARIS du 29 juin 1972 (14) .

Une Société SOGERAS titulaire d’une marque CARDIAQUINE

a été assignée en déchéance par une Société MUNDIPHARMA.
Celle-ci objectait notamment que les factures versées
aux débats par SOGERAS n’étaient pas authentiques et que
la marque avait été ajoutée aprés coup sur certaines
d’entre elles.

La Cour a jugé que rien ne permettait de soupgonner que

la mention de la marque avait été ajoutée a postériori.

A notre sens, il appartenait effectivement a
la partie qui contestait la régularité des factures de rapporter

la preuve d’'un éventuel ajout.
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C’est d’ailleurs la solution retenue par la Cour d’Appel
de VERSAILLES dans un arrét du 8 octobre 1987 (15).

Une Société FABERGE INC.avait assigné une Société
BOURJOIS en déchéance de ses droits sur une marque
FEMINA déposée pour les produits de la classe 3
(notamment les parfums).

BOURJOIS a versé 139 factures échelonnées dans le temps
et adressées & des détaillants.

La Cour a débouté FABERGE de sa demande et a considéré
qu‘alors qu’‘elle émettait des doutes sur l’authenticité
de ces factures, elle n’avait cependant fait valoir
aucun élément a l’appui de ses allégations et n’avait

sollicité aucune mesure d’instruction.

B) LES FACTURES PEUVENT EMANER DE TIERS :

Généralement, les factures pour étre retenues
seules comme preuve d’une exploitation de la marque
en déchéance ou d’un tiers

condition nécessaire a établir la commercialisation du

produit revétu de la marque par son titulaire ou pour compte de

celui-ci.

Se pose, en outre ,la question de l’incidence sur l'appréciation

de l’exploitation des factures résultant d’achats ou de commandes

passés en amont par le titulaire et émanant donc de tiers.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS
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(25 mars 1975 (16)),a prononcé a la demande d’une
Société ALFA INTERNATIONAL,la déchéance partielle pour
des meubles (classe 20) d’une marque ALPHA déposée

par une Société EDITIONS GRANGE BATELIERE. Les seuls
documents versés aux débats,soit trois factures d‘achats
auprés d‘un fabricant italien de 600 "mobiletti série
Parigi” n‘ont hullement justifié d’une vente quelconque
au public sous la marque ALPHA de "Petits meubles"” dont

la nature n’était d’ailleurs pas définie.

1) Les factures portant sur une commande de papier a
en-téte :

Une Société GENERALE DE TRANSPORTS ET D'’'INDUSTRIE a
attrait un sieur ARIES pour voir prononcer la déchéance
de sa marque TIA .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (10 février 1973
(17)) a fait droit a cette demande considérant notamment
qu’'une facture d’une imprimerie CAPIED (dressée dans le
délai) portant sur 1.000 tétes de lettre "ARIES-TIA" ne
rapportait aucunement la preuve convaincante de la
réalité de l’‘exploitation de la marque pas plus
d’ailleurs que des feuilles de papier & lettre portant

la marque TIA et le nom de ROBERT ARIES.

En revanche, ces documents peuvent venir
compléter d’autres éléments tels des commandes de produits ou de

prestations de services.
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Un sieur CLAVEIROLE titulaire d’une marque MICRO
SERVICE pour désigner des services avait assigné

en contrefagcon les Sociétés MAUBON et MICRO SERVICE
lesquelles avaient conclu a la déchéance de la marque
opposée.

Par jugement du 22 novembre 1985 (18), le Tribunal

de Grande Instance de PARIS a retenu pour écarter

la déchéance, une facture d’‘une librairie papeterie
concernant du papier a en-téte portant la mention
MICRO SERVICE ainsi que deux commandes de prestations
de service passées a MICRO SERVICE et deux propositions
de documentation émises par celle—-ci. Le Tribunal a pris
en compte l’ensemble des documents pour juger que
Monsieur CLAVEIROLE proposait ses prestations sous le

terme MICRO SERVICE et exercgait une activité de conseil,

service visé au dépbt.

2) Les factures portant sur une commande d’étiquettes ou
d’emballages :

Par arrét du ler octobre 1974 (19) , la Cour d’Appel
d’ORLEANS a rejeté une action en déchéance introduite
par une Société FRANCEHUIL contre une Société DES
HUILERIES PRECY titulaire d’une marque FRANCEHUIL.
Elle a notamment fait référence a une facture relative
4 la livraison & celle-ci de 315.900 étiquettes

FRANCEHUIL destinées & étre apposées sur les bouteilles.

Dans une autre affaire, une Société JEAN DAYME a demandé
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la déchéance d’une marque BIBA en défense & une action
en contrefagon introduite par une Société LE CORSET
HUGUETTE.

La Cour d’Appel de LYON (25 mai 1976 (20)) a jugé qu‘il
résultait des factures émises dans le délai quinquennal
concerné, que la Société LE CORSET HUGUETTE avait fait
imprimer des étiquettes et vignettes portant la marque’
BIBA qui ne pouvaient avoir d’autre usage que

d’accompagner les vétements vendus.

Un arrét de la Cour d’Appel de PARIS (12 juillet 1978
(21)) a écarté la demande en déchéance formée par une
dame SALOFF - COSTE assignée en contrefagon par une dame
GERMAIN, propriétaire de la marque SUCE-POUCE désignant
des vétements pour enfants (classe 25).

La Cour a considéré que des factures de sociétés tierces
établissaient la livraison de plusieurs milliers de
métres de vignettes ou étiquettes reproduisant la
marque SUCE-POUCE.

Il s’agissait la d’éléments parmi d’autres dont

l’ensemble démontrait l’‘exploitation de la marque.

Un sieur BERNARD POTTIER titulaire d’une marque RIVOLI
pour désigner entre autres produits des articles de
bijouterie (classe 14) a attrait devant le Tribunal de
Grande Instance de PARIS une Société BHV en déchéance
de ses droits sur une marque RIVOLIA. Celle-ci a conclu
a la contrefagon de sa marque et & la déchéance de la

marque RIVOLI.
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Le Tribunal, le 7 mars 1990 (22),a jugé que des factures
OTTO WILD relatives a la fourniture d’écrins avec
impression du mot RIVOLI, "ne peuvent en elles-mémes,
parce qu'elles ne concernent pas des produits de la
classe 14 , établir 1'exploitation de la marque RIVOLI",
mais qu’"il convient de constater que ces documents sont
confortés par la production de factures justifiant de la

vente de bijoux soit & des particuliers, soit & des

détaillants ".

§ 2 - LES AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX :

Nous distinguerons entre les tarifs, les bons

de commande et de livraison et les autres documents comptables.

A) LES TARIFS :

On entend par tarifs, les barémes de prix
appliqués au produit.Si la communication de ces barémes lorsqu’ils
ont été établis est obligatoire (article 33 alinéa 1 de
l1’Ordonnance n°® 86-1243 du ler décembre 1986 modifiée par la loi
du 29 janvier 1993),la loi n’impose pas de les établir (23).

Ainsi l’existence de tarifs est-elle
fréquemment invoquée pour établir l’exploitation d‘une marque.Les

tribunaux examinent ces tarifs.
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Dans l‘’affaire SUCE-POUCE , l’arrét du 12 juillet 1978
(24), de la Cour d’'Appel de PARIS pour écarter la
déchéance, a notamment relevé que les tarifs de Madame
GERMAIN s‘appliquaient aux produits visés au dépdt et
avaient fait mention pour les années 1974 & 1976 de la
marque SUCE-POUCE.

L’authenticité de ces tarifs avait d’ailleurs été
attestée par une déclaration du 22 novembre 1976 par la
personne certifiant en avoir effectué le tirage sur sa

machine.

Dans une autre affaire, une Société REVEL FRERES avait
déposé une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie.
Elle avait assigné en contrefagon une Société DEWE
INTERNATIONAL qui avait alors conclu, le 11 novembre
1977, a la déchéance de la marque FLORALIE.

La Société REVEL outre des factures avait produit un
tarif de prix de gros daté du 18 février 1977 et un
tarif du ler juillet 1977 portant tous les deux
l’'indication des soutien—-gorges FLORALIE.

Ces tarifs étaient assortis d’une mention de l’imprimeur
indiquant qu’ils avaient été livrés et facturés
respectivement le 29 avril 1977 et le 21 juillet 1977.
La Cour d’Appel de PARIS (18 février 1980 (25)),
confirmant le jugement du Tribunal (12 octobre 1978
(26)), a jugé que les tarifs contribuaient & prouver
une exploitation publique et non équivoque de la marque.

Elle a précisé que méme si certains tarifs portaient la
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mention “confidentiel" , celle-ci n’avait pas pour
conséquence de rendre l’exploitation équivoque ou
secréte. Ces tarifs étaient en effet destinés aux
détaillants constituant la clientéle normale de la

Société REVEL.

Par jugement du 11 mars 1982 (27)(affaire REVLON ./.
BOURJOIS) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a
écarté un tarif n° 156 daté de mars 1981.

En effet, le tarif était postérieur a la date de la

demande en déchéance (23 février 1981) et ne pouvait

donc pas étre pris en considération.

Un tarif peut suffire & établir, a lui seul,

de l’usage d’une marque.

BERNARD BORRELLY est titulaire d’une marque PEDALO
pour désigner tous les appareils de navigation.

Il a assigné en contrefagon de sa marque une Société
EDITIONS DU CHABASSOL, laquelle a demandé & hauteur de
Cour, le 21 février 1991, la déchéance de la marque
PEDALO.

La Cour d‘Appel de PARIS (9 janvier 1992 (28)) a jugé
que “les piéces communiquées et en particulier les
tarifs de novembre 1988 et février 1989 de P.N.C.M.
établissent que cette société titulaire d'une licence
exclusive ....., a commercialisé des “pédalos” dans la
période de cing années précédant la demande en déchéance

du 21 février 1991%. La déchéance a donc été rejetée.
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D’autres décisions ont fait référence aux
tarifs pour apprécier 1l’exploitation d‘une marque attaquée en
déchéance

— Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 décembre 1984 (29)
(Société SADOSKY FRERES ./. Société d’AGENCE ET DE
DIFFUSION);

— Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin 1987 (30)
(MANUEL BLAS CANOVAS GUTTIEREZ et la Société TISSUS MANUEL
CANOVAS ./. ISABELLE CANOVAS MERLIN et la Société CALIUS);

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 25 janvier 1989 (31)
(TRIUMPH INTERTRADE AKTIENGESELLSCHAFT ./. LANORIA NV

NYGARD INTERNATIONAL).

B) LES BONS DE COMMANDE ET LES BONS DE LIVRAISON :

Sont dépourvus de valeur probante les bons de
commande émanant du titulaire attaqué en déchéance. En effet s’ils
font mention du terme correspondant & la marque, ce n’est pas en
tant que marque, mais tout au plus pour désigner l’entreprise.

Leur valeur probante est soumise aux mémes

exigences : exploitation réelle en France de la marque en tant que

telle.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
(4 février 1980 (32)), sur une action en déchéance
intentée par une Société L'INDEMAILLABLE a l'’encontre

d’une Société TISSEAU FRERES titulaire d‘une marque
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LATITUDE, a retenu que celle-ci ne pouvait se prévaloir
de 16 photocopies de prises de commandes émanant
exclusivement d’elle méme et non de tiers.

Le Tribunal a également constaté que la dénomination
était mentionnée non en tant que margue mais associée &

la raison sociale.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septembre
1990 (33)), lors d‘une action en déchéance introduite
par une Société IDEAL LOISIRS contre une Société CLUB
MEDITERRANEE titulaire d’une marque semi-figurative

MINI-CLUB , a retenu que les bons de livraison émanant

de tiers ne peuvent pas & eux seuls servir de preuve.

Par ailleurs, des bordereaux de livraison ont été
écartés par un jugement de la méme juridiction du 15
octobre 1987 (34),dans une instance en déchéance
introduite par une dame JOUFFRET contre une Société
EUROPARCO titulaire de marques "JOSEPHA" , au motif que

les destinataires n’étaient pas domiciliés en France.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (31 janvier 1976
(35)) a prononcé, a la demande d’une Société DURER, la
déchéance d’'une marque SAFARI déposée par une Société
DIPARCO. Il a écarté des documents tels qué des bons de
commande non remplis destinés & l’étre par les
acheteurs , dont les uns étaient datés par la Société

DIPARCO, d'autres non utilisés, ne constituaient pas

des actes d'exploitation publique.
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La méme juridiction (8 février 1983 (36)) a rejeté une
demande en déchéance formée par une Société CHLORIDE
GROUP contre une Société EXIDE CORPORATION titulaire
de marques EXIDE pour désigner des appareils
électriques.

Le Tribunal a en effet relevé que l'’exploitation
résultait de deux bons de commande, émanant de deux
sociétés francaises qui avaient été adressés au
représentant en France de la Sociéte EXIDE CORPORATION
et qui portaient sur deux appareils de marque EXIDE pour
un montant total de 480.000 F. Les dates inscrites sur

les bons étaient comprises dans le délai.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (22 novembre
1985 ; CLAVEIROLE ./. Sociétés MAUBON et MICRO

SERVICE; (37)) a écarté la déchéance de la marque MICRO
SERVICE et a notamment retenu deux commandes de
prestations A’ELECTRICITE DE FRANCE adressées a Monsieur

CLAVEIROLE.

On peut également faire référence & un jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du

23 mars 1987 (38) (Etablissements OURGADOUL contre
INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS FAMILIAUX)
qui a considéré que des bons de commande et des
factures établissaient la réalité de l’activité de
prestataire de services du défendeur en déchéance.

La déchéance d’une marque SERVIRAMA a été rejetée.



431

Sur une action en déchéance initiée par une Société
SYNTEX PHARM contre une marque SINARYL déposée par une
Société LABORATOIRE Dr E.HOMBERGER , le Tribunal de
Grande Instance de PARIS (18 octobre 1989 (39)) a jugé
que la commande de 10 SINARYL dans le délai de cing ans
émanant d‘un pharmacien de NANCY n'’établissait pas que
ce produit avait été effectivement livré ou vendu en

France faute de production de factures.

C) LES DOCUMENTS COMPTABLES :

Une Société FURYO est titulaire d’une marque du méme nom
pour distinguer des vétements. Elle a assigné en
contrefacon une Société TOBAN qui a conclu a la
déchéance de la marque opposée.

Par arrét du 2 juin 1993 (40) , la Cour d'Appel de PARIS
a considéré que les relevés des chiffres d’affaires ne
permettaient pas de savoir si la marque FURYO avait été
effectivement exploitée ni méme de connaitre la nature

des articles vendus.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du
11 mars 1988 (41) a statué en sens inverse. La SEITA
propriétaire d‘une marque CAPORAL pour les produits du
tabac a attrait en contrefagon une Société D'HEYGERE
FRERES laquelle a demandé & titre reconventionnel la

déchéance de la marque.
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La SEITA a produit un relevé de ses ventes CAPORAL,
CAPORAL COUPE FINE et CAPORAL EXPORT sur 10 années dont
certaines étaient comprises dans le délai.

Pour le Tribunal, ce relevé a démontré “tant par le
nombre de millions de grammes de tabac vendu sous ces
marques que par les chiffres d'affaires réalisés " que
la SEITA a exploité la marque CAPORAL de fagon publique

et non équivoque.

Dans une instance en contrefagon introduite par une
Société CARTIER INTERNATIONAL, titulaire d’une marque
PASHA, la défenderesse, mademoiselle LAETITIA SCHERRER
a conclu a la déchéance de la marque PASHA.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (9juin 1995
(42))pour rejeter la demande en déchéance, a pris en
compte un tableau de comptabilité de la Société CARTIER
sur huit années couvrant en partie la période de cing
ans concernée. Ce tableau faisait, selon le Tribunal
apparaitre une progression constante du chiffre
d’'affaires réalisé sur ses montres et ses stylos PASHA.
D’autres éléments avaient été retenus par le Tribunal

corroborant la réalité de l’exploitation de la marque.
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Section 2 - Les instruments de preuve diffusés dans le public :

La marque peut atteindre 1le public par les
documents publicitaireé, publicités et catalogues ou par les
publications dans la presse (§ 1).

Mais les emballages et les étiquettes
accompagnant la vente du produit ou la prestation du service

peuvent également é&tre pris en compte dans 1l‘’appréciation de

l’usage (§ 2).

§ 1 — LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES OU D’INFORMATION :

Il convient de distinguer entre la publicité,

les catalogues et les publications dans la presse.

A) LA PUBLICITE :

Un procédé de commercialisation ne doit pas obligatoire-
ment comporter un recours a la publicité par affiches

ou journaux. C’est la solution retenue par un arrét de
la Cour d’Appel de DOUAI (4 novembre 1975 (43)) dans une
instance en déchéance introduite par une Société MAISON
D’EDITIONS JEAN DUPUIS ET FILS contre une dame VEROONE
titulaire d’une marque TITOU ET LE PETIT CANARD.

Selon la Cour, l’absence de tels procédés d‘ailleurs
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onéreux ne confére pas & l’exploitation un caracteére
équivoque et n’atténue pas son caractére public si la

diffusion est effective.

Se pose la question de savoir si la promotion
publicitaire suffit a établir l’usage sérieux de la marque.

Le défendeur doit établir 1la date des
documents publicitaires dont il se prévaut et que la marque a été

utilisée en tant que telle.

1) La publicité d’un produit revétu de la marque &tablit-
elle 1’usage sérieux ?

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE
avait assigné une Société VIVIL en déchéance de ses
droits sur une marque du méme nom. La Cour d’Appel de
PARIS par arrét du 15 mars 1979 (44) a considéré

que “peu importe...que certains dépliants publicitaires
aient pu étre imprimés durant la période considérée, ni
méme que certaines ventes aient pu alors exister,
puisqu'il ne s'agit 1la en toute hypothése d'aucun fait

d'exploitation effective”.

Cette jurisprudence est marginale.

La méme juridiction (14 mai 1974 (45))a adopté une
position différente concernant les conclusions d’une
Société HARRY LANS visant au prononcé de la déchéance

d‘une marque HARRYLAND déposée par une Société
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HARRYLAND.
La Cour a confirmé la décision des premiers juges qui
au seul vu des documents publicitaires avait constaté

l’exploitation conforme & la loi de la marque.

Signalons l’arrét de la Chambre Commerciale de la Cour
de Cassation du 4 janvier 1994 (46) rendu sur pourvoi
d‘une Société S.E.V.P. AUTOMOBILES reprochant a la
juridiction du second degré d‘avoir accueilli la demande
en contrefagon d‘une Société S.V.P. et d'avoir

rejeté sa demande en déchéance de la marque S.V.P..

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que
la Cour d’Appel avait caractérisé l’exploitation de la
marque S.V.P. en relevant que la “Société S.V.P. , par
la publicité qu'elle faisait, offrait & la vente sur
tout le territoire francais*, pendant la période
quinquennale concernée, les produits et services visés

au dépdt.

Une Société SQUIBB & SONS, titulaire d’une marque
CONVATEC, a assigné une Société PIERRE FABRE en
contrefagon. Celle-ci a reconventionnellement demandé,
le 24 septembre 1984, la déchéance de la marque
CONVATEC.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (24 novembre
1984 (47)) a notamment tenu compte des éléments
suivants:

- un mode d’emploi de pansements DUODERM portant un

copyright SQUIBB pour 1982, l’indication sur la page
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de couverture en regard de “"Duoderm, pansements
souples hydroactifs", CONVATEC Em (trademark) c’est a
dire marque de fabrique;

— une publicité "plaque stomahésive" sur laquelle
apparaissait la marque imprimée sur des emballages.
La mention “maintenant remboursé & 100%“ implique
selon le Tribunal une mise sur le marché ;

~ une publicité Duoderm ol la marque CONVATEC avec
l’explication "marque déposée" était portée sur

des emballages,avec une date d’impression 11/82.

La méme juridiction (8 février 1995 (48)) a constaté
l’'usage réel d’une marque figurative (constituée par une
sorte de marbrure en blanc et noir), déposée par une
Société EDITIONS JEAN MAX ESTEBAN, pour rejeter la
demande en déchéance formée par des Sociétés M.G.M.
DISTRIBUTION et LES BOUGIES DE FRANCE attraites en
contrefagon.

le Tribunal a pris en compte les documents publicitaires

produits par la Société ESTEBAN

2) La publicité peut-elle étre considérée comme un acte
d’exploitation en soi ?

La Société de droit américain VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION est titulaire de deux marques VISA notamment
pour désigner des cartes bancaires imprimées et des
publications imprimées.

La Société EDITIONS JIBENA a quant & elle déposé les
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marques VISA POUR LA BEAUTE et VISA POUR LE MUSCLE-
L'ART DU BODY BUILDING .

La Société VISA a assigné JIBENA en contrefagon. Cette
derniere a reconventionnellement demandé la déchéance
de la marque VISA pour les imprimés (classe 16).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989
(49)) a rejeté l’argqumentation de JIBENA selon laquelle,
les documents versés & savoir publications imprimées
comportant des avis financiers destinés aux hommes
d’affaires, voyageurs, commergants et banques, ne
constituaient que des notices explicatives de sa

carte bancaire.

Le Tribunal a jugé que la nature du type d’information
contenu dans ces imprimés importait peu, la seule
publication de ces imprimés suffisant & rapporter la
preuve de l'’exploitation de la marque.

La Société JIBENA a repris son argumentation devant la
Cour d’'Appel de PARIS.

Par arrét du 5 mai 1995 (50), la Cour a rappelé que
l’exploitation concernant les cartes bancaires n’était
pas discutée, mais que les publications relatives a la
période d’'inexploitation n’étaient que des revues
informant les clients des banques des avantages et des
modalités de fonctionnement des cartes de crédit VISA.
Elle a donc jugé que le terme VISA avait été “systémati-
quement utilisé pour désigner les cartes bancaires
elles-mémes et non pas & titre principal pour désigner
la revue”.

La Cour a prononcé la déchéance de la marque VISA
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pour les produits de la classe 16 en application de
l’article L 714-5 du C.P.I. puisque la Société JIBENA
avait sollicité une seconde fois la déchéance postérieu-—

rement a la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cet arrét apparait en contradiction avec celui rendu par
la méme juridiction le 23 janvier 1989 (51).

La méme Société américaine VISA avait assigné en
contrefagon la Société HACHETTE qui avait déposé une
marque figurative complexe GUIDES VISA. A titre
reconventionnel HACHETTE avait demandé la déchéance de
la société américaine pour les publications imprimées.
HACHETTE avait produit une attestation émanant de la
Bibliothéque Nationale de laquelle il ressortait que la
Société VISA n’avait procédé a aucun dépdt légal pour
une quelconque publication.

La Cour avait jugé que les plaquettes d’information,
"guide pratique de la carte bleue visa" ou “comment
voyager & l'étranger avec la carte bleue visa" ,

"si elles se bornent a communiquer des renseignements
d'ordre pratique et ne sont pas & ce titre soumises

a4 la formalité du dépét légal, n'en constituent pas

moins des "publications imprimées"".

3) Les documents publicitaires doivent pouvoir &tre datés :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 21 septembre 1988 (52) a écarté les documents
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publicitaires produits par une Société KEVIN titulaire
d’une marque PASSION et défenderesse a une action en
déchéance introduite par une Société FRANCAISE DE SOINS
ET PARFUMS. Ces documents qui ne comportaient aucune
date n’étaient pas susceptibles d’établir une

exploitation permettant d’‘écarter la déchéance.

Une Société MINOT APURA propriétaire d‘une marque
L'ESSUYAGE C'EST PROP avait assigné en contrefagon une
Société C’PROP, laquelle avait conclu & la déchéance de
la marque opposée.

La Cour d’Appel de PARIS (3 novembre 1993 (53)) a
constaté que les prospectus produits par MINOT
concernant des rouleaux pour “essuyages industriels”
avec en premiére page "l1'essuyage c'est prop" n’étaient
pas datés. Mais la Cour a rapproché ces prospectus
d’autres éléments pour constater l’usage sérieux de la

marque de MINOT, pendant la période litigieuse.

Par ailleurs, une Société JEAN-PAUL GAULTIER avait été
attraite en contrefacon par la Société JEAN PATOU
titulaire d’une marque semi-figurative constituée des
initiales stylisées J. et P. inscrites dans un carré .
Le Tribunal de PARIS (25 novembre 1994 (54)) a
prononcé la déchéance de la marque de la Société

JEAN PATOU demandée le 26 octobre 1994.

Le Tribunal a constaté que les cartons publicitaires
n’étaient pas datés a l’exception d‘un seul qui ne

pouvait pas étre pris en considération car bien que
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portant la marque, il concernait une collection 1995 -
1996 , c’est a dire des produits non encore

commercialisés.

4) La publicité doit prouver un usage a titre de marque sur le
territoire francais :

La Société PRONUPTIA avait assigné en déchéance la
Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK titulaire d’une marque
PRONOVIAS.

Par arrét du 25 mai 1989 (55), la Cour d’Appel de PARIS
a considéré que les publicités dont se prévalait la
défenderesse, étaient équivoques dans la mesure ol le
terme PRONOVIAS pouvait étre pris aussi bien comme nom
commercial que comme marque. Selon la Cour, la fonction
de la marque n’avait pas été respectée.

La Cour a relevé en outre que les actions publicitaires
menées par la Société GIRAUDY a PERPIGNAN et “conduites
pour établir ou soutenir la réputation d'un produit en
vue de son introduction éventuelle sur le territoire
frangais, mais en 1'absence de commercialisation
concomitante ne peuvent pas étre tenues pour des faits
constitutifs de l'exploitation faisant échec & la

déchéance".

Ces décisions établissent que les juridictions
ont considéré que le fait matériel de l’exploitation pouvait étre
établi par les actes de publicité concernant la marque. Mais la

publicité elle—-méme ne concernait pas un acte d’exploitation.
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B) LES CATALOGUES :

Pour pouvoir étre pris en compte un catalogue

doit avoir été diffusé en France dans le délai de cing ans

concerné, reproduire la marque en tant que telle, étre diffusé en

et offrir en vente les produits et/ou services visés au dépdt de

la marque.

lorsqu’ils

1) Le catalogue et sa date de publication :

Les catalogues ne peuvent étre retenus

sont antérieurs ou Dpostérieurs a la période

gquinquennale d’inexploitation concernée.

seul.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 février
1976 ; Société DAIMLER BENZ AG ./. Société DES
VERRERIES INDUSTRIELLES DU LOING ; (56)) a jugé que
ne pouvait valoir preuve un catalogue publié en dehors

de la période quinquennale litigieuse.

Un catalogue non daté ne fait pas preuve a lui

En revanche une action en déchéance, engagée par une
Société S.C.R.E.T. & l’encontre d’une marque IMMUNO
déposée par une Société IMMUNO AG,a été rejetée par le

Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre 1985
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(57)) ayant notamment pris en compte la production d’un

catalogue dont la date d’impression était certaine.

Dans une autre affaire, une Société NUTRI METICS
titulaire d‘une marque MAGNIFICAT notamment pour les
produits de parfumerie a été assignée en déchéance le
30 mars 1988 par une Société LANVIN PARFUMS.

NUTRI METICS avait produit un catalogue dans lequel
figurait le produit MAGNIFICAT.

La Cour d’Appel de VERSAILLES par arrét du 7 février
1991 (58) a rappelé que “l'exploitation normale de la
marque peut se manifester dans la diffusion de
catalogues comportant la marque et plus généralement
dans toutes sortes d'actions publicitaires dont elle
est le support”.

Or en l’espéce, il n’était pas prouvé que la diffusion
du catalogue ait eu lieu dans la période litigieuse.
La Cour a en effet relevé que ce catalogue ne comportait
pas d’autre date que la mention "1 /74" c’est & dire
janvier 1974. Cette date se trouvait confirmée par
1’impression en derniére page d'une société radiée du

Registre du Commerce et des Sociétés le 11 mai 1977.

A contrario un catalogue imprimé & une date
antérieure a la période quinquennale peut valoir preuve d‘usage
lorsque le titulaire prouve la diffusion de celui-ci dans sa

clienteéle, & cette période.

Relevons également le jugement rendu par le Tribunal
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de Grande Instance de PARIS (23 janvier 1987 (59)) sur
la demande d‘une Société MODULEX, le 28 décembre 1985,
en déchéance de la marque MODULEX déposée par une
Société SILEC pour désigner des produits de la classe 19
notamment instruments nautiques, géodésiques.

SILEC avait produit des catalogues dont MODULEX
prétendait qu’ils étaient dépourvus de date et en tout
cas antérieurs & 1975 (le nombre de chiffres composant
les numéros de telex aurait correspondu a la
numérotation en vigueur antérieurement a 1975).

Le Tribunal a jugé que les dates d’éditions des
catalogues ne pouvaient étre mises en doute et que les
numéros de telex figurant sur les catalogues 1983 et
1984 comportaient 6 chiffres contrairement & ce qui
avait été soutenu.

Le Tribunal a également précisé que leur présentation
était trés élaborée et était destinée & faire connaitre
largement au public les appareils commercialisés par
SILEC.

Celle-ci a donc rapporté la preuve de l’exploitation
de sa marque pour le secteur de la télécommande et de

la télémission.

2) Le catalogue , élément de preuve suffisant dans 1’exploitation
d’une marque de service :

Une Société DES NOUVELLES GALERIES titulaire d’une
marque SODITOUR pour toutes les classes de services

a assigné en contrefacon une Société SODETOUR ,laquelle
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a conclu a la déchéance de la marque SODITOUR.

La société défenderesse en déchéance a produit un
catalogue daté, intitulé “Soditour - cet été ... la
France" qui, selon le Tribunal de Grande Instance de
PARIS (21 décembre 1984 (60)) a établi, qu’elle avait
bien exploité sous licence d’Etat, une agence de

voyage dans le délai de 5 ans.

3) Le catalogue doit avoir &té diffusé en France :

Une Société FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT ET FILS

a assigné une Société E. MATHEY TISSOT ET CIE en
déchéance de ses droits sur la partie francaise d’une
marque internationale MATHEY TISSOT pour désigner

des montres.

Or, par jugement du ler mars 1984 (61) le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a constaté que le catalogue
versé aux débats par la société défenderesse pour
établir un acte d’'exploitation était rédigé en anglais
et qu’il ne portait aucune date. Ainsi n’a-t-il pas été
prouvé qu‘il avait été diffusé en France pendant la

période quinquennale.

Par arrét du 16 janvier 1995 la Cour d’Appel de PARIS
(62) a rejeté la demande en déchéance, formée en défense
a une action en contrefagon, le 27 novembre 1991, par

une Société LA COMPAGNIE DES BEBES a l’encontre d‘une
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Société U.F.C. titulaire d’une marque dénominative BABY
COOL DIFFUSION . La Cour s’est notamment référée a un
catalogue daté printemps/été 1991 rédigé en frangais
faisant état de la collection BABY COOL destinée aux

3 mois — 18 mois.

Dans une autre affaire une Société DULONG avait assigné,
le 22 septembre 1980, une Société NICOLAS NAPOLEON et
Cie en déchéance de ses droits sur une marque NAPOLEON
PINEAU DES CHARENTES constituée par un étiquetage des
bouteilles en deux parties et sur une marque
dénominative BONAPARTE.

La Société DULONG prétendait que le catalogue versé aux
débats, trilingue et imprimé en Allemagne ne pouvait pas
rapporter la preuve d’'un tel usage.

La Cour d’Appel de PARIS (21 mars 1983 (63)) a considéré
que le catalogue 1976 avait été établi en trois langues
dont le frangais et qu’il avait été diffusé a 5.100
exemplaires; qu’en 1978 et 1979, un catalogue similaire
avait également été diffusé. Ces catalogues ont fait

état de bouteilles revétues de la marque en cause.

4) Le catalogue doit offrir a la vente les produits et/ou services
au titre desquels la déchéance est demandée :

La Cour d’'Appel de PARIS par arrét du 6 juillet 1989
(64) a prononcé la déchéance partielle pour les
services de 1‘éducation, la communication et le diver-

tissement d’une marque NEW MAN déposée par une Société
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JACQUES JAUNET . Cette derniére avait assigné en contre-
facon une Société EDITOP et un sieur SANDRO FORNARO,
lesquels avaient reconventionnellement sollicité la
déchéance de la marque opposeée.

Aprés avoir constaté que les cing catalogues annuels
produits par JAUNET concernaient la période en cause et
portaient sa marque, la Cour a cependant jugé qu‘"il
n'est justifié ni du nombre de catalogues imprimés

ni surtout de la diffusion de ces catalogues dans le
public" et qu’en l’absence d'autres éléments, ces
documents étaient insuffisants pour apporter la preuve
d’une exploitation pour les services de 1’éducation, la

communication et le divertissement.

Cette motivation s’explique sans doute par le
fait que ces catalogues étaient relatifs a la vente de vétements

et accessoires. Mais l’arrét n’est pas explicite sur ce point.

La diffusion du catalogue peut se faire soit

dans le public au sens large, soit parmi les intermédiaires.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS
17 avril 1991 (65) a rejeté une demande en déchéance
formée par les Sociétés défenderesses en contrefagon
GRAZIOLI et ALFY a l’encontre d’une Société SOCLAINE
titulaire d’une marque semi-figurative GEGE pour
désigner notamment des jeux et des jouets.

Le Tribunal s’est référé aux publicités "Gégé"

effectuées dans le délai et aux catalogues de vente
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aux distributeurs.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 4 décembre 1991 (66) a refusé de prononcer la
déchéance d‘une marque pour certains produits en se
référant a4 des catalogues.

Une association W.W.F.titulaire d'une marque figurative
représentant un panda avait attrait en contrefagon une
Société AU SOURIRE DU PRINTEMPS laquelle avait reconven-—
tionnellement demandé la déchéance de la marque opposée.
Le Tribunal a jugé que selon les catalogues de vente
par correspondance versés aux débats et relatifs aux
années litigieuses, la société défenderesse en déchéance
commercialisait des articles de papeterie et des sacs

en plastique revétus de la marque. Cette seule
constatation justifiait suffisamment, selon le Tribunal,

de l’exploitation de ces produits.

Dans le méme sens, la Société NESTLE propriétaire d’une
marque figurative représentant une toque de cuisinier
flanquée d’une série de cing étoiles dans un rectangle
de couleur sombre et d‘une marque semi-figurative CHEF,
avait assigné en contrefagon la Société DISTRIBUTEURS
GROSSISTES DE FRANCE. Celle-ci avait conclu le 8 octobre
1993 a la déchéance des marques de NESTLE.

Pour écarter la déchéance, la Cour d’Appel de PARIS (14

avril 1995 (67)) s‘est exclusivement référée concernant
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la marque figurative, a la production par NESTLE de ses
catalogues (livre des Produits 1992, 1993).

Pour la marque CHEF, la Cour a retenu une exploitation
sérieuse de la marque, sauf pour une classe de
produits, en se référant expressément aux numéros des

pages du livre des Produits des années 1992 et 1993.

5) Le catalogue ne doit pas obligatoirement &tre émis par le
titulaire attaqué en déchéance :

Par arrét du 12 juillet 1978 (68) (dans lraffaire
GERMAIN ./. SALOFF-COSTE ), la Cour d’Appel de PARIS a
notamment pris en compte le catalogue du Centre
Commercial LE PLATEAU a LYON édité avant la date de la
demande en déchéance, pour la saison automne-hiver 1976
- 1977.

Ce catalogue présentait "accolée de la dénomination
"Suce-Pouce", une “robe d'hétesse" pour enfant de 2
ans".

La Cour a constaté en outre qu‘une facture du 30 juin
1976 établissait la vente par Madame GERMAIN du vétement

reproduit.

Nous ferons enfin référence a un jugement du Tribunal
de Grande Instance de PARIS (24 septembre 1981 (69))
qui a statué sur une demande en déchéance partielle
d‘une marque LEONARD présentée par une Société suisse
LEONARD en défense a une action en contrefagon

introduite par un sieur JACQUES LEONARD.
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Le Tribunal a jugé qu’aucun des documents produits
n’avait fait la preuve d‘une exploitation publique et
non équivoque de la marque pour des bijoux, que

"les catalogues ne font état d'aucun tarif de vente
et ne sont que des documents publicitaires ne pouvant

étre retenus comme preuve”.

Cette solution marginale est surprenante
puisqu’elle semble exclure d’emblée les catalogues des modes de
preuve pouvant rapporter l’exploitation d’une marque a moins

qu’‘ils ne comportent des tarifs.

C) LES PUBLICATIONS DANS LA PRESSE :

Les publications dans la presse peuvent
consister soit en des annonces publicitaires soit en des articles,
publiés a 1l’initiative de tiers, sur le déposant ou son produit

revétu de la marque.

1) Les annonces publicitaires :

Un certain nombre de décisions ont fondé leur
rejet de demandes en déchéance sur des motifs divers (factures,
catalogues etc...) parmi lesquels l’existence d’annonces
publicitaires diffusées notamment par voie de presse. Ces
publicités ont été considérées comme des preuves complémentaires

d’exploitation de la marque .
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Une Société LE CORSET HUGUETTE titulaire d’une marque
BIBA a assigné en contrefagon une Société JEAN DAYME
laquelle a opposé la déchéance de la marque BIBA.

La Cour d’'Appel de LYON (25 mai 1976 (70)) pour rejeter
la demande en déchéance a notamment fait référence a la
publicité faite dans la presse par un poste de
radiodiffusion touchant la clientéle frangaise et visant

la marque.

Par arrét du 27 septembre 1976 (71) la Cour d’Appel

de PARIS a retenu 12 placards publicitaires parus au
cours du délai de 5 ans a l’initiative d‘une Société
GESFOR titulaire d’une marque NARANJINA pour des
boissons. La COMPAGNIE DES PRODUITS ORANGINA qui avait
assigné GESFOR en déchéance de ses droits a été

déboutée.

La méme juridiction, par arrét du 29 juin 1987 (72) a
écarté la déchéance d’une marque FLEURUS déposée par une
Société FLEURUS pour distinguer des articles
d’horlogerie et de maroquinerie.

La Société FLEURUS avait assigné une Société KENZO en
contrefagon. Cette derniere avait sollicité la déchéance
de la marque FLEURUS pour les produits en cuir. La Cour
a retenu que la Société FLEURUS avait fait paraitre dans
la revue LA FRANCE HORLOGERE une publicité avec sous la
marque FLEURUS un slogan “"le Cuir : distinction,

noblesse, souplesse” et la photographie de différents
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bracelets de montres en cuir.

Parmi les décisions qui se sont expressément

référées aux annonces parues dans la presse on peut citer :

— Tribunal de Grande Instance de PARIS 23 mars 1987
(73) (Etablissements OURGADOUL ./ .INTERNATIONALE DE
DISTRIBUTION D’EQUIPEMENTS FAMILIAUX);

— Tribunal de Grande Instance de PARIS 30 juin 1987 (74)
(Société SAB NIFE AKTIEBOLAG ./. Société FORD FRANCE);

— TPribunal de Grande Instance de PARIS 9 juin 1995 (75)
(Société CARTIER INTERNATIONAL ./. Mademoiselle LAETITIA

SCHERRER) .

Une Société LABORATOIRES VALDOR propriétaire d’une
marque DOLY a assigné en contrefagon les Sociétés
BIOLOGICAL COSMETICS et DEBORAH COSMETICS. Ces dernieres
ont reconventionnellement demandé la déchéance de la
marque DOLY le 16 janvier 1987.

Par jugement du 21 janvier 1988 (76), le Tribunal

de Grande Instance de PARIS a particuliérement retenu
parmi les documents versés des factures et des encarts
publicitaires (journal OK n° 28/9/86; TOP 50 n°22 du
20/9/86 ; GIRLS n° 7 et 8 de septembre et octobre 1986).
Selon le Tribunal, ces encarts justifiaient l‘usage
constant de la marque entre septembre 1986 et janvier

1987 pour les produits de maquillage.
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Certaines décisions vont jusqu’a se fonder

exclusivement sur des annonces publicitaires.

Dans une autre affaire, une Société FRANCAISE DE SOINS
ET PARFUMS a attrait le 24 décembre 1987 une Société
KEVIN pour voir prononcer la déchéance de sa marque
PASSION pour les produits de parfumerie.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 septembre

1988 (77)) a uniquement fait référence a deux montages

photographiques pour constater l’exploitation publique

et non équivoque de la marque.

- un montage photographique était constitué d’une part,
d‘une reproduction d‘une chemise en soie de marque
PASSION, d‘autre part des titres de la revue VITAL
de novembre 1984 et de la revue MARIE-CLAIRE ;

- le second montage était composé de deux titres de deux
revues dont l‘un était illisible et 1l’autre était
VITAL de décembre 1984. Une photo d’un manteau de soie

de marque PASSION accompagnait les titres de revue.

La CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN propriétaire
d’une marque dénominative LE TASTEVIN avait assigné en
contrefagon une dame LIMOUZI et une société du méme nom,
lesquelles ont sollicité & titre reconventionnel la
déchéance de la marque LE TASTEVIN déposée pour les
imprimés.

Le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (5 octobre
1989 (78)) a jugé que la société défenderesse en

déchéance justifiait de l’exploitation de sa marque



453

notamment pour la publication de sa gazette périodique.

On peut sur ce point faire référence aux

décisions suivantes :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin 1987 (79)
(MANUEL BLAS CANOVAS GUTTIERREZ et Société TISSUS MANUEL
CANOVAS ./. ISABELLE CANOVAS MERLIN et Société CALIUS);

— Tribunal de Grande Instance de PARIS 8juillet 1988 (80)
(Société PERMA ./. Société TONAL et Société des

ETABLISSEMENTS FICHARD).

2) Les articles de presse publiés hors 1’initiative du titulaire de
la marque :

Pour apporter la preuve de l’exploitation
d’une marque, le titulaire peut se référer a des articles

d’information dont il n’a pas nécessairement pris l’initiative.

Une Société AVE MELROSE a été assignée en contrefagon
par un sieur SIGNOLES titulaire de marques CHIPIE pour
désigner notamment des articles vestimentaires.

Elle a fait valoir que SIGNOLES ne rapportait pas la
preuve qu’il exploitait sa marque.

Par arrét du 9 septembre 1991 (81), la Cour d’Appel de
DOUAI a considéré que SIGNOLES qui avait produit une
photocopie d’un article paru le 21 septembre 1987 et

intitulé "Mouvements"prouvait ainsi l’exploitation de la
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marque et sa notoriété grandissante, l’authenticité et
les renseignements y figurant n'étant pas contestés.

Cet article comprenait les passages suivants : “Chipie
montée 15 ans plus tét par Jean-Michel Signoles . En
quatre ans Chipie poursuit son développement .Le chif-
fre d'affaires atteint aujourd'hui 350 millions de F.,
15 nouvelles boutiques ont ouvert, d'autres sont prévues

en partenariat”.

I1 faut toutefois souligner que l‘arrét reléve
incidemment que la déchéance n’a pas expressément été demandée par
AVE MELROSE . La question peut se poser de savoir si la déchéance
aurait été écartée face a une demande explicite. Il est en tout
cas remarquable que l’arrét fasse référence au développement de
l’entreprise CHIPIE et & l’augmentation du nombre des boutiques a
cette enseigne , sans que ne soit évoéﬁée l’utilisation de la
marque en tant que telle. On ne peut que regretter ce manque de

précision.

Une Société ANATOMIA LA BOUTIQUE DU DOS,propriétaire
d’une marque PIEZOR pour désigner des appareils
médicaux et vétérinaires, a assigné en contrefacon la
Société FINECOEUR, laquelle a reconventionnellement
demandé, le 11 octobre 1991 ,la déchéance de la marque
PIEZOR.

La Société ANATOMIA a versé entre autres documents,

un article paru dans 1l‘hebdomadaire ELLE du 25 juin
1987 intitulé “La douleur en déroute”, vantant les

mérites du PIEZOR 3D. L’adresse de la Société ANATOMIA
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y était précisée (Tribunal de Grande Instance de PARIS
5 décembre 1991 (82)). Le Tribunal a donc écarté la

déchéance.

En revanche, un jugement du Tribunal de Grande Instance
de PARIS (18 octobre 1989 (83)) mettant fin & instance
en déchéance introduite par une Société SYNTEX PHARM a
1’encontre de la Société LABORATOIRE HOMBERGER titulaire
d’une marque SINARYL pour des produits pharmaceutiques,
n’a pas retenu comme élément de preuve un article de
presse invoqué par le défendeur.

En effet, selon le Tribunal, l’article n’'était pas

daté et était consacré a la Suisse .Il y était fait
référence "a la pharmacie Homberger , renommée dans le
monde entier pour ses préparations homéopathiques,Best
Seller le Synarile (sic) qui guérit tous les rhumes “.
Cet article ne démontrait pas la commercialisation en

France du produit vanté et donc l’exploitation en France

de cette marque , ni sa date.

§ 2 - LES EMBALLAGES ET LES ETIQUETTES :

Les emballages et les étiquettes qui portent
la marque peuvent étre pris en compte dans l’appréciation de la
preuve d’'un usage sérieux.

En effet la marque ne doit pas obligatoirement

étre apposée sur le produit lui-méme.
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Les emballages et les étiquettes doivent
respecter la fonction de la marque.

Ils doivent faire la preuve de l‘usage dans le
délai quinquennal.

En tout état de cause, la valeur de la preuve

de l’usage est laissée a l’appréciation de la juridiction saisie.

A) LA MARQUE NE DOIT PAS OBLIGATOIREMENT ETRE APPOSEE
SUR LE PRODUIT :

Par un jugement du 23 janvier 1974 (84) (Société PEAU

DE PORC ./. Société KIRBY BEARD et autres),le Tribunal
de Grande Instance de PARIS a retenu qu’il importait peu
que la marque objet de la demande en déchéance ait été
imprimée directement sur les produits pour lesquels elle
a été déposée ou ait figuré sur les étiquettes dont ils

étaient munis.

Dans 1l’affaire FLEURUS (Société KENZO./.Société FLEURUS)
la Cour d’Appel de PARIS (29 juin 1987 (85)) a rappelé
qu’il n’était pas obligatoire que la marque soit apposée
directement sur le produit . Il suffisait qu’elle le
désigne clairement. En l’espéce, des étiquettes dont des
présentoirs montraient qu‘elles étaient fixées sur les
bracelets (objet désigné dans le dépdt) portaient la
marque FLEURUS avec l’indication du prix.

La Cour a également relevé que les factures de
1’imprimeur des étiquettes faisaient preuve de

1’impression de celles-ci dans le délai.
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PHILIPPE ET MICHEL GARBER titulaires d‘une marque
BROTHERS ont assigné en contrefagon les Sociétés

GEMA et BROTHER & BROTHER, lesquelles ont sollicité

le prononcé de la déchéance de cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 décembre
1994 (86)) a jugé qu‘il résultait notamment des

griffes, sacs d‘emballage et étiquettes que la marque
BROTHERS avait été utilisée pour identifier les espaces
de vente animés par les Fréres GARBER .

Il a rappelé que pour étre exploitée la marque ne devait
pas nécessairement étre apposée sur le produit lui-méme
ou son emballage, mais il suffisait qu‘elle soit
employée comme marque générale pour accompagner la vente
des produits visés au dépdt et qu’elle identifie les

produits vendus par l’entreprise exploitante.

B) L’EMBALLAGE ET L*ETIQUETTE DOIVENT RESPECTER LA
FONCTION DE LA MARQUE :

Rappelons pour mémoire gque la marque a une

fonction, celle de “distinguer" 1les objets qu’elle

désigne et celle d’identifier leur origine et leur provenance,

c’est a dire de donner l’assurance que les objets désignés ont la

méme origine.

Une Société S.C.R.E.T. a assigné en déchéance une
Société IMMUNO AG titulaire d‘une marque IMMUNO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre
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1985 (87)) a pris en considération les emballages des
produits qui, outre la marque propre a chacun des
produits commercialisés par IMMUNO, portaient la marque
emblématique IMMUNO qui renseignait l’acquéreur sur

l’origine du produit.

La méme juridiction (27 mai 1986 (88)) a rejeté une
demande d’une Société THE RITZ HOTEL LIMITED en
déchéance d‘une marque RITZ déposée par une Société
FRANCISPAM pour désigner des articles pour fumeurs.
FRANCISPAM s’est prévalue de l’exploitation de sa marque
par une Société CARTIER pour désigner des briquets.

Le Tribunal a jugé que le briquet présenté a la
clienteéle dans les magasins agréés était emballé dans
une boite en carton blanc portant la mention en lettres
d’or "Les Must de Cartier Paris RITZ".

Ainsi, selon le Tribunal, le seul fait que le nom RITZ
ait été porté sur l’emballage des briquets suffisait

a identifier le produit comme étant le briquet RITZ.
Précisons que ce jugement a été infirmé (Cour d’'Appel
de PARIS 7 juillet 1988 (89)) mais au seul motif que
1’autorisation donnée par FRANCISPAM & CARTIER était

équivoque.

Dans une autre affaire, la SEITA titulaire d’une marque
CAPORAL pour désigner les produits du tabac avait
attrait en contrefagon une Société belge D'HEYGERE

FRERES qui a demandé a titre reconventionnel la
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déchéance de la marque CAPORAL au motif que les
cigarettes avaient été commercialisées sous d’autres
marques et que la dénomination CAPORAL était selon elle
inscrite en petits caractéres sous forme d’une mention
qualitative.

Par jugement du 11 mars 1988 (90)), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a rejeté cette argumentation en
relevant que la SEITA avait versé aux débats différents
emballages de tabac ol le terme CAPORAL était inscrit
de maniére apparente et qu’il ne s’agissait pas de
1’indication d’une qualité, mais bien de la marque du
produit.Le jugement a été confirmé par arrét de la Cour

d’'Appel de PARIS du 17 mai 1990 (91).

Un arrét de la Cour d’Appel de PARIS du 17 novembre
1988 (92) a adopté une solution similaire.

Une Société FOURNIER DEMARS propriétaire d‘une marque
ZESTE pour désigner des boissons a assigné en
contrefacon une Société PERRIER laquelle a conclu a la
déchéance de la marque opposée. La Société FOURNIER

a établi l’existence de ventes de caisses de bouteilles
revétues d’‘une étiquette comprenant les mots “Zeste"
et "Fournier".

La Cour a jugé que le signe ZESTE en grosses lettres
rouges avait été privilégié par rapport a la
dénomination FOURNIER, plécée en dessous en lettres
noires plus petites. La Cour en a tiré la conséquence
que le signe litigieux avait été exploité comme marque

sans aucune équivoque.
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En sens inverse, rejetant la demande d‘une Société

JAN BECHER en déchéance des droits d’une Société JOHANN
BECHER sur des marques BECHEROVKA et CARLSBADER
BECHEROVKA FEINBITTER , le Tribunal de Grande Instance
de PARIS (19 janvier 1995 (93)) a jugé que le terme
BECHEROVKA n’apparaissait que sur une étiquette
transversale et non sur la grande étiquette des
produits.

De plus, ce terme se fondait dans l’expression :
BECHERBITTER DESTILLERIE BECHEROVKA KARLSBAD.La preuve
de l'exploitation en tant que marque n‘avait donc pas

été rapportée.

C) L’EMBALLAGE ET L’ETIQUETTE DOIVENT FAIRE LA PREUVE
DE L’USAGE DANS LE DELAI QUINQUENNAL :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
(25 mai 1987 (94)) a prononcé, a la demande d‘une
Société DOMAINE DE CHILLOT, la déchéance d’une marque
GILBERT GRIBES dont était titulaire la Société DES VINS
DE FRANCE et Cie pour désigner des vins.

I1 a notamment écarté une étiquette de bouteille de

vin sur laquelle figurait la mention “mis en bouteille
par Gilbert Gribes,négociant éleveur a Nuits Saint-
Georges Céte d'Or" au motif qu’elle n’était pas datée
et que la date de sa commercialisation n’était pas

établie.
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Par jugement du 15 octobre 1987 (95), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a fait droit a une demande en
déchéance formée par une dame JOUFFRET et dirigée contre
une Société EUROPARCO titulaire de marques JOSEPHA.

Les étiquettes produites par EUROPARCO n‘ont pas été
considérées comme é&tablissant la preuve d’une
exploitation dans le délai légal . En effet, selon le
Tribunal, ces étiquettes ont été mises en fabrication

avant la période litigieuse.

Dans une autre espéce, une Société MARCHE SAINT-PIERRE
ayant déposé sa dénomination comme marque a assigné une
Société SOILAINE en contrefagon.Celle—-ci a conclu a
titre reconventionnel & la déchéance de la marque
MARCHE SAINT-PIERRE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4 juillet 1990
(96)) a jugé qu’un sac d’emballage portant la mention
litigieuse était dépourvu de caracteére probant car non

daté.

La méme juridiction (25 novembre 1994 (97)) sur la
demande d’une Société JEAN-PAUL GAULTIER assignée en
contrefagon, en déchéance des droits d’une Société JEAN
PATOU titulaire d’‘une marque semi-figurative composée
des initiales J et P, a retenu que l’emballage d’“After
Shave" portant cette marque et produit par JEAN PATOU ne
comportait aucune date. Ainsi rien ne permettait de dire

que les nombreux flacons d’After Shave commercialisés
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durant la période litigieuse l’étaient sous un emballage

reproduisant cette marque.

La Société NESTLE propriétaire de deux marques, 1’une
figurative constituée d’une togque de cuisinier flanquée
d’une série de 5 étoiles dans un rectangle de couleur
sombre, 1‘autre semi-figurative comprenant la
dénomination CHEF pour désigner des produits
alimentaires, a assigné en contrefagon une Société DES
DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE.

Celle-ci a conclu a la déchéance des marques de NESTLE.
Par arrét du 14 avril 1995 (98), la Cour d’'Appel de
PARIS tout en retenant pour d‘autres motifs la preuve de
l’exploitation des marques, a écarté les étiquettes
versées aux débats au motif qu‘elles n’avaient “pas date

certaine”.

Une Société LOGMAN MARKETING,assignée en contrefagon par
une Société C.F.E.B. SISLEY, a reconventionnellement
demandé la déchéance d’une marque LISLEY»opposée . La
Société SISLEY a versé aux débats parmi des factures et
une attestation, des spécimens d’emballages.

La Cour d’Appel de PARIS (17 juin 1991 (99)) a retenu
que l’exploitation était ainsi suffisamment prouvée.
L‘arrét n’a pas précisé si les emballages étaient

datés

A l’inverse,le Tribunal de Grande Instance de MILLAU,

dans une instance en déchéance introduite par une
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Société BONGRAIN a l’encontre d’une marque VALMONT CAVES
DE VIRAZEL déposée par une Société MAURICE BOUET, a jugé
le 22 février 1990 (100) que la facture d‘un imprimeur
de conditionnement était un acte isolé duquel on ne
pouvait déduire une certaine continuité et que la
société défenderesse ne fournissait ni étiquette ni
emballage rapportant la preuve non équivoque d’une vente

au public.

D) LA VALEUR DE LA PREUVE DE L’USAGE EST LAISSEE
A L>APPRECIATION DE LA JURIDICTION :

Nous avons en effet plusieurs décisions qui
retiennent que pour faire échec & une action en déchéance, le
titulaire de la marque doit établir formellement l’exploitation de
celle-ci en tant que telle, en France pendant la période
quinquennale. D’autres décisions en revanche témoignent de moins
de rigqueur quant & la force probante attachée & des factures

d’emballages ou d’étiquettes.

Nous citerons également l’arrét rendu par la Cour
d’Appel de VERSAILLES le 8 décembre 1988 (101).

Une Société UNISABI avait assigné en déchéance, le 20
décembre 1985, une Société FLODOR titulaire d’une marque
SAMO désignant des produits alimentaires.

La Cour a constaté que FLODOR avait commandé en
décembre 1980 la fabrication de 123 colis de sachets

plastique portant la marque SAMO et en a payé le prix en
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février 1981, soit dans le délai quinquennal. La Cour a
considéré que du fait de son colt non négligeable
(13.368 F.), "cet acte préparatoire était assurément
destiné & une suite,la commercialisation effective du
produit que ces sachets devaient contenir"”.

I1 est vrai que la Cour a retenu que d’autres éléments

établissaient la réalité de la commercialisation.

D’autres décisions semblent aller plus avant

et ne s’en tenir qu’a “cet acte préparatoire".

Une Société BONNETERIE ZANNIER, titulaire d'une marque
complexe semi—figurative 2 pour désigner des vétements,
a assigné en contrefagon une Société VICTORY HOUSE qui

a opposé la déchéance de la marque 2.

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (12 mai

1987 (102)) a jugé que la Société BONNETERIE ZANNIER

a acheté et a utilisé durant le délai quinquennal
concerné des centaines d’étiquettes comportant la marque
constituée par un Z, sans mentionner expressément que

cette utilisation avait eu lieu en France.

Par jugement du 23 mars 1994 (103), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS restreint encore cette exigence
de preuve.

Un sieur LANGMAN administrateur d‘une Société STELIO

a déposé une marque OLIVER UOMO pour désigner des
vétements. La Société STELIO et LANGMANN ont assigné

en contrefacon les Sociétés VALENTINO COUTURE et
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GLOBELEGANCE, lesquelles ont poursuivi la déchéance

de la marque OLIVER UOMO.

Le Tribunal a retenu “que la Société Stelio démontre
avoir, réguliérement pendant la période considérée, fait
imprimer des étiquettes et avoir commandé des griffes
tissées et des housses sous la dénomination "OLIVER" ou
“OLIVER UOMO" qui ne pouvaient avoir d'autre usage que
celui d'étre apposées sur les vétements vendus ou de les
empaqueter"”.

Le Tribunal a donc jugé cette demande en déchéance non

fondée.

Par ailleurs, une Société suisse KAMBLY est titulaire
de deux marques internationales l’une dénominative
GOLDFISCHLI , l’'autre semi-figurative avec la
dénomination GOLDFISCHLI et POISSONS DORES pour désigner
les articles de péatisserie.

La société suisse et sa filiale frangaise ont assigné
une Société JOSEPH WOLF en contrefagon.

La défenderesse, tout en concluant au rejet de la
demande,a sollicité la déchéance des marques de la
Société KAMBLY.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 octobre
1994 (104)) a jugé que la Société KAMBLY justifiait
avoir commandé durant la période considérée a son
imprimeur, un nombre important de sachets destinés a
l’emballage de ses produits et comportant les mentions
GOLDFISCHLI et POISSONS DORES.

Selon le tribunal, il ne faisait “aucun doute que
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ces emballages étaient destinés a la
commercialisation en France".
I1 a en outre fait référence aux factures pour dire

que l’exploitation avait été suffisamment importante.
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Section 3 - Les instruments de preuve extérieurs aux parties :

Les tiers peuvent étre entendus comme témoins
ou rédiger des attestations & la demande d‘une des parties ou du
juge (S 1).

Des lettres (§ 2) ou des actes d’huissier(§ 3)
peuvent également é&tre produits par le défendeur en déchéance.

Le Tribunal s’il le souhaite peut demander

l’avis d’un technicien ou ordonner une expertise (§ 4).

§ 1 — LES ATTESTATIONS :

L’attestation est un écrit par lequel un tiers
au proceés relate des faits auxquels il a assisté ou qu’il a
personnellement constatés (article 202 alinéa 1 du N.C.P.C.).

Elle est soumise au régime des articles 200 a
203 du N.C.P.C.. Elle peut étre produite spontanément par un
plaideur ou étre rédigée a l’initiative du juge (article 200).

Le tiers doit remplir les conditions requises
pour étre entendu comme témoin (article 201) .

L’article 202 précise les mentions qui doivent
étre énoncées par l’auteur de 1l’attestation (1’identité de
1’auteur, les liens de parenté ou d’alliance avec les parties, de

subordination & leur égard, de collaboration ou de communauté

d’intéréts avec elles).
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L’'article 202 alinéa 3 dispose que
l’attestation doit indiquer qu’‘elle est établie en vue de sa
production en Jjustice et que son auteur a connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose & des sanctions pénales.

En outre, 1l‘attestation doit étre écrite,
datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer un
document officiel justifiant de son identité et comportant sa
signature (article 202 alinéa 4), cela pour permettre d’‘en
apprécier l'authenticité.

Nous évoquerons successivement 1’appréciation
du contenu des attestations et 1l’atteinte a leur caracteéere

probant.

A) L°APPRECIATION DU CONTENU DES ATTESTATIONS :

Une Société FRANCEHUIL, a assigné en déchéance une
Société DES HUILERIES PRECY titulaire d’une marque
FRANCEHUIL.

par arrét du ler octobre 1974 (105) la Cour d‘Appel
d’ORLEANS a écarté cette demande. Elle a pris en compte
4 attestations dont la valeur probante était contestée
par FRANCEHUIL qui estimait qu’elles avaient été
obtenues “a force de sollicitations" et délivrées "par
complaisance".

La Cour a rappelé que la preuve de l’exploitation d’une

marque objet d‘une demande en déchéance pouvait étre
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rapportée par tous moyens et que les allégations de
FRANCEHUIL n'‘étaient confortées par aucun é€lément
permettant de suspecter la véracité des faits relatés.
La Cour a refusé d’écarter une attestation d‘un
représentant de la Société DES HUILERIES PRECY.En effet,
elle a jugé que ce document énumérait les clients
prospectés pendant la période en cause et se trouvait
wmatériellement vérifié sur un point par la réalisation,
antérieurement a l1'assignation d'une vente résultant

de cette prospection”.

Dans cette attestation le représentant Monsieur PRUD’HOM
a certifié qu’il s’était vu confier la prospection et la
vente d‘huile de table de marque FRANCEHUIL et avoir
proposé ce produit & 9 au moins des principaux clients
de son secteur, dont un au moins avait passé commande.
Saisie d’un pourvoi, la Chambre Commerciale de la

Cour de Cassation , par arrét du 23 février 1976 (106)
l’a rejeté et a jugé que la Cour d’Appel avait apprécié
souverainement les éléments de fait de la cause.
L’ensemble des éléments notamment l‘attestation ont

établi l’exploitation de la marque FRANCEHUIL.

Observons que l’attestation est une
déclaration de tiers.Ce moyen de preuve a été introduit par le
Nouveau Code de Procédure Civile. L‘article 199 maintient
cependant la possibilité pour le juge d’entendre ou de faire

entendre des témoins par voie d’enquéte.
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L’arrét rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le
ler octobre 1974 dans l’affaire FRANCEHUIL fait lui-méme référence

aux déclarations d‘un témoin.

Par arrét du 12 juillet 1978 (107), dans lraffaire
SUCE-POUCE (GERMAIN ./. SALOFF-COSTE),la Cour d’'Appel de
PARIS a considéré que l’attestation d’un imprimeur
BOURRU du 17 novembre 1974 et une facture du 26 juin
1974 établissaient la livraison en juin 1974 de 7.000
étiquettes portant la dénomination SUCE-POUCE.

La Cour a jugé que la réalité des appositions des
étiquettes sur des vétements d’enfants a été confirmée
par des attestations de deux commercantes—détaillantes
et clientes habituelles de Madame GERMAIN,qui en avaient

été destinataires.

Par ailleurs, une Société C.F.E.B. SISLEY titulaire
d’une marque LISLEY a attrait en contrefagon une

Société LOGMAN MARKETING laquelle a demandé a titre
reconventionnel la déchéance de la marque opposée.

Pour écarter la déchéance, l’arrét de la Cour d’Appel de
PARIS du 17 juin 1991 (108) a, entre autre élément,
retenu une attestation d‘un commissaire aux comptes
certifiant que la Société SISLEY avait commercialisé
tant en France qu’a l’étranger des produits LISLEY au

cours de trois années comprises dans le délai.
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Une Société JAN BECHER a attrait devant le Tribunal de
Grande Instance de PARIS une Société JOHANN BECHER

pour voir prononcer la déchéance des marques BECHEROVKA
et CARLSBADER BECHEROVKA FEINBITTER déposées pour dési-
gner des boissons.

Le Tribunal (19 janvier 1995 (109)) a fait droit a cette
demande. Il a notamment examiné une attestation du
P.D.G. d‘une Société BLANC FOUSSY destinataire de
certaines factures, certifiant que les bouteilles

objet d’une facture du 7 septembre 1992 étaient revétues
d’une étiquette qu’il joignait a son attestation. Le
Tribunal a jugé que la seule existence de cette
étiquette ne rapportait pas la preuve d‘un usage des

margues en cause.

Une Société FROMAGERIES BEL a assigné le 4 ao(it 1994 la
gociété COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE en déchéance de
ses droits sur une marque semi-figurative LES
GRIGNOTISES D’'AIR FRANCE déposée pour désigner des
produits alimentaires (classes 29 et 30).

Cette derniere a affirmé avoir exploité sa marque
jusqu’en 1991 sous la forme de ballotins contenant

des produits visés au dépdt. Elle a notamment versé
aux débats une attestation de la Société PANZANI, son
fournisseur, pour les années 1989 a 1991.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (15 décembre

1995 (110)) a jugé que cette attestation apparaissait

wcrédible au regard tant de l'activité de cette
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entreprise (PANZANI) que de 1'importance des quantités
vendues et facturées”.

La société défenderesse avait donc justifié d’une
exploitation sérieuse et importante de sa marque durant
la période quinquennale visée & l’article L 714-5 du

c.pP.I.

I1 apparait de ces diverses décisions,
gu‘elles aient prononcé la déchéance ou rejeté les conclusions qui
y tendaient, qu’elles se sont déterminées au vu des éléments de
fait qu’elles admettaient établis & la lecture des attestations
gui leur étaient proposées.

Ainsi, comme l’ont voulu les articles 200 et
suivants du NCPC, 1l’attestation est retenue comme un mode de
preuve se suffisant & lui-méme.

L’appréciation de la solution du litige dépend

des éléments de fait soumis & la discussion et non pas du moyen

par lequel les parties en établissent l’existence.

B) L°ATTEINTE AU CARACTERE PROBANT DES ATTESTATIONS :

La valeur probante des attestations est-elle
affectée lorsque les mentions requises par la N.C.P.C. ne sont
pas remplies ?

De méme, leurs dates ont-elles une influence

sur celles-ci ?
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1) La valeur probante des attestations ne respectant pas les
conditions prescrites par 1’article 202 du N.C.P.C. :

Les régles de forme de ce texte ne sont pas prescrites

a peine de nullité (civ. 2e, 14 mars 1979 (111)).

Une Société REVEL FRERES titulaire d‘une marque FLORALIE
pour de la lingerie avait assigné en contrefagon les
Sociétés STYLMOD et DEWE INTERNATIONAL. Cette derniere

a sollicité la déchéance de la marque opposée.

La Société REVEL a produit alors 14 attestations émanant
de ses clients et indiquant que les marchandises
facturées avaient bien été livrées.

La Cour d’'Appel de PARIS (18 février 1980(112)) a
considéré que ces attestations ne pouvaient étre
retenues en tant que telles “faute d'étre conformes aux
exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure
civile". Cependant elle a précisé qu’elles constituaient
a tout le moins des indices permettant de déduire

que les marchandises visées par des factures avaient
bien été livrées.Elle a donc rejeté la demande en

déchéance.

Dans une instance introduite par une dame LAINE et
relative & la déchéance d‘une marque DERMADOUCE déposée
par une Société LABORATOIRE LACHARTRE, le Tribunal de
Grande Instance de PARIS (16 février 1989 (113)) a jugé

que trois attestations de pharmaciens déclarant avoir
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offert au public et vendu des produits de marque
DERMADOUCE dans le délai en cause, ne devaient pas étre
écartées des débats . En effet, l'absence des formes
prescrites par l’‘article 202 ne faisait pas grief.
Cependant ces attestations n’ont démontré qu’une
commercialisation accidentelle et sporadique. La

déchéance a été prononcée.

Le Tribunal a donc retenu que les attestations
produites pour démontrer la réalité de l’exploitation de la marque

ont en fait révélé le caractére insuffisant de cette exploitation.

Relevons dans le méme sens un arrét de la Cour d’Appel
de PARIS du 9 novembre 1988 (114).Une Société TOLLENS
avait assigné en déchéance de ses droits sur une marque
dénominative BONDEX une Société BONDEX INTERNATIONAL qui
s’était prévalue de l’exploitation de sa marque par sa
filiale canadienne BONDEX INTERNATIONAL CANADA.

La Cour s’est référée a une attestation du vice-
président aux ventes de la filiale canadienne ("ces
produits sont commercialisés sous la marque Bondex
propriété de Bondex International (Canada) Ltee ). Il
en apparaissait que les ventes réalisées l’avaient été
sous la marque de la filiale et pas celle de la société

mére. Cet é&lément parmi d’autres a conduit la Cour a

prononcer la déchéance de la marque BONDEX.
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2) L’influence de la date des attestations sur
leur caractére probant :

Par assignation du 20 décembre 1985, une Société
UNISABI avait demandé la déchéance d‘une marque SAMO
déposée par une Société FLODOR pour des produits
alimentaires .

La Cour d’Appel de VERSAILLES (8 décembre 1988 (115)) a
jugé que la réalité des factures avait été confortée par
les attestations de certains destinataires,détaillants
en boucherie-charcuterie, attestant “suivre” le produit
portant la marque SAMO et en étre satisfaits.

Elle a précisé que si ces attestations n’étaient pas
régulieres en la forme et si elles étaient postérieures
a l’assignation en déchéance, leur force probante n’en
était pas pour autant affectée.

Relevons en outre que la Cour a considéré qu’il
importait peu que la période de commercialisation

ne soit pas exactement précisée. Par leur contenu, en
effet, ces attestations ont établi que cette période
avait été longue et non pas limitée aux quelques mois
séparant l’assignation en déchéance de leur rédaction.
Bien que postérieures & la date d’'assignation, elles
établissaient des faits antérieurs a celle-ci.Elles ont

donc été retenues pour écarter la déchéance.
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§ 2 — LES LETTRES DE TIERS :

Dans certains cas, une lettre émanant d’‘un
tiers peut étre prise en compte pour apprécier la réalité de
l’exploitation d‘une marque attaquée en déchéance a condition

qu’elle ne soit pas rédigée pour détourner la loi.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 22 juin 1974 (116) a pris entre autre en
considération,pour écarter une demande en déchéance
formée par une Société INTER ARNAUD, la lettre d’un
fournisseur justifiant l’envoi pour plus de 300.000 F.
de casiers revétus de la marque INTER-BOX litigieuse

déposée pour désigner des casiers a bouteilles.

De méme, un arrét de la Cour d’Appel de PARIS (13
janvier 1977 (117)) a tenu compte, dans une instance en
déchéance introduite le 9 avril 1974 par une Société BIC
a 1l’encontre d‘une Société JANSEN DE WIT SCHIJNDEL
titulaire d’une marque BIX pour désigner des vétements
pour enfants, d’une simple correspondance commerciale.
Il s’agissait d’une lettre adressée a l’intérieur du
délai par une COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION a
1’organisme exportateur de la Société JANSEN.

Elle contenait le passage suivant “Chaussettes “Bix -
International® - vu les délais apportés a la livraison

de cette marchandise, veuillez annuler la commande a
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1'exception de la référence 7712 dans les tailles..."”

Ainsi, cette lettre établit bien qu’il y a eu
commercialisation de chaussettes sous la marque BIX, méme s’'il

s’agit en l’espéce d’une annulation partielle de la commande.

Une marque AGENA avait été déposée par une Société
AGENA d'ANNECY notamment pour les services de location
de machines et d’installations de bureaux.

Elle a été attraite le 2 novembre 1987 devant le
Tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir prononcer
la déchéance de sa marque.

Un jugement du 8 mars 1988 (118) avait refusé de
reconnaitre le caractére probant d’une lettre émanant
d’une Société ERCE antérieure a la date de la demande

et proposant la location - vente d’un micro ordinateur

a4 la Société LOC'AGENA.

En revanche en appel, la Cour de PARIS (21 novembre 1988
(119)) a pris en considération cet élément, justifiant
l’exploitation de la marque, pour rejeter la demande en

déchéance.

sans doute ne s’agit-il pas dans cette espeéce,
du motif unique ayant conduit au rejet de la demande en déchéance
mais, de l’un de ceux que la Cour a retenu pour valoir preuve de

l’exploitation de cette marque de service.

I1 faut souligner gque les Jjuridictions

s’attachent pour 1l’examen du caractére probant de ce moyen de
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preuve, au détail précis des éléments qu‘il établit (justification
de l’utilisation de la marque en tant que telle, sur le territoire

francais, pour les produits désignés).

Une Société SYNTEX PHARM a assigné le 18 octobre 1988
une Société LABORATOIRE HOMBERGER en déchéance de ses
droits sur la partie frangaise d’une marque inter-
nationale SINARYL.

Par jugement du 18 octobre 1989 (120), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a constaté gqu’un courrier du 27
novembre 1988, aux termes duquel un pharmacien parisien
demandait 1’envoi d‘un catalogue HOMBERGER afin
d’effectuer une commande postérieure & l’assignation, ne
démontrait pas qu’un acte de commercialisation avait été
effectué.

Relevons ici que le courrier lui-méme était postérieur

3 la date de la demande en déchéance.

pPar ailleurs une Société SHEN MANUFACTURING, citée par
une Société THE RITZ HOTEL LIMITED en déchéance de ses
droits sur une marque RITZ désignant des ustensiles pour
le ménage, a notamment versé une lettre d’un acheteur
linge de maison des GALERIES LAFAYETTE. Cette lettre en
date du 4 octobre 1989 (d'ailleurs postérieure a la
citation du 2 aoQt 1989) indiquait la satisfaction

du magasin et sa volonté de recevoir un catalogue des
nouvelles gammes de couleurs ainsi que les tarifs.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 novembre

1990 (121)) a jugé que malgré cette lettre exprimant
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la satisfaction du client, il n’était produit aucun
autre bon de commande émanant tant des GALERIES
LAFAYETTE que d'autres clients frangais. La déchéance a

d’ailleurs été prononcée.

Par jugement du 20 septembre 1989 (122) le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a exclu que la production des
seules correspondances échangées entre une Société CLUB
MEDITERRANEE et son conseil en marques puisse établir
l’exploitation publique et non équivoque d’une marque
semi-figurative MINI-CLUB dont la déchéance avait été

demandée par une Société IDEAL LOISIRS.

§ 3 — LES CONSTATS :

Les huissiers de justice sont habilités a
effectuer & la demande des particuliers des actes relatant des
constatations matérielles.

Cet acte ne vaut que comme simple

renseignement, la preuve contraire étant réservée.

Par jugement du 12 novembre 1973 (123),le Tribunal de
Grande Instance de PARIS (Société GALERIES LAFAYETTE o/
une Société LAFAYETTE RADIO ELECTRONICS) , a retenu que
l’exploitation de la marque GALERIES LAFAYETTE dont la
déchéance était sollicitée, était justifiée par un
constat d‘huissier attestant de la vente de produits a

cette marque.
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Dans une autre affaire, une Société REVEL titulaire
d’une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie
(classe 25) avait assigné en contrefagon une Société
DEWE INTERNATIONAL laquelle avait conclu & la déchéance
de la marque opposée, le 11 novembre 1977. Pour écarter
la déchéance, la Cour d’Appel de PARIS (18 février 1980
(124)) a notamment retenu l’authenticité de doubles de
factures produits par le titulaire de la marque et cela
au vu de l’acte d‘un huissier attestant qu’ils avaient

été prélevés dans les classeurs de ce titulaire.

La date du procés-verbal était postérieure a
celle de la demande en déchéance. Les factures avaient été émises

dans le délai de 5 ans.

Par arrét du 27 mai 1987 (125) , la Cour d‘Appel de
VERSAILLES a débouté une Société BELL TELEPHONE
LABORATOIRES INC. de sa demande en déchéance partielle
d’une marque UNIX déposée par un sieur BONGRAND
notamment pour les produits de la classe 9 (instruments
électriques, appareils pour enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images).
La demande en déchéance avait été présentée le 25
octobre 1984 .

Or par lettre du 18 octobre 1983 , BELL avait demandé
a BONGRAND de lui céder cette marque.

La Cour a considéré que l'utilisation de la

dénomination UNIX, & titre de marque, avait été établie
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par des constats d’huissier dressés les 23 et 24
novembre 1983 et accompagnés chacun d’une photo d’ol il
résultait 1l‘’apposition de la dénomination sur les
facades de deux magasins.

BELL avait fait observer que les constats étaient
postérieurs & la lettre (du 18 octobre 1983) demandant
la cession de la marque . Mais la Cour a écarté cet
argument au motif que les constats étaient antérieurs
a la date de la demande en déchéance (25 octobre 1984)
et a relevé que dans un des constats, l‘huissier avait
noté que l’enseigne UNIX figurant sur la facade d‘un
magasin “n'avait pas 1'état du neuf".

En outre, BONGRAND n‘avait pas de raison avant l'offre

d’achat, de se ménager des preuves d’exploitation.

§ 4 — LES RAPPORTS D’'EXPERTISE :

“Le juge peut commettre toute personne de son
choix pour 1l'éclairer par des constatations, par une consultation
ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les

lumiéres d'un technicien” (article 232 du N.C.P.C.).

Une Société LIOTARD est titulaire d’une marque complexe
comprenant a l’intérieur d’une circonférence un cercle
de méme centre portant l‘inscription LILOR et entouré
de 14 pales ou ailettes de la droite vers la gauche

et ressemblant a celles d’‘une turbine.

Elle a assigné en contrefagon les Sociétés GARDENA KRESS
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et GARDENA FRANCE titulaires de deux marques constituées
entre autre d‘un cercle entouré de 8 pales ou ailettes
ressemblant & celles d’une turbine.

Les Sociétés GARDENA ont demandé le 4 juillet 1974 la
déchéance de la marque opposée . Un jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS a commis un expert
chargé de rechercher divers renseignements sur les
conditions d’exploitation de la marque de LIOTARD.
L’expert ayant déposé son rapport, les parties ont
repris leurs demandes.

Par arrét du 31 mai 1978 (126), la Cour d’Appel de PARIS
s’'est référée au rapport de l’expert qui avait constaté
la fabrication d'appareils divers que la Cour a estimé
étre les "machines" et “"ustensiles” de jardin couverts
par le dépét de la marque.

Selon la Cour, l’expert avait pris le soin de préciser
que les documents qui lui avaient été présentés par la
Société LIOTARD lui avaient permis de constater que
celle—-ci "n‘avait pas cessé d'exploiter d'une fagon
publique et non équivogue sa marque pour tout ou
partie des produits de sa fabrication”.

La Cour a ensuite examiné les documents versés aux
débats établissant la fabrication et la vente par
LIOTARD dans le délai quinquennal de divers articles

compris dans la liste donnée par l'expert.

Ce sont donc les constatations rapportées par

1l’expert qui ont déterminé la décision de la Cour.
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TITRE Il

LES LIMITES DU DEFAUT D’USAGE SERIEUX :

L’article L 714 - 5 du C.P.I. énonce les
limites du défaut d‘usage sérieux.

I1 assimile en effet & un usage sérieux :

- celui “fait avec le consentement du propriétaire de la
marque...";

- celui "de la marque sous une forme modifiée n'en altérant
pas le caractére distinctif...".

Ainsi, l‘usage sérieux de la marque peut étre
réalisé par un tiers (chapitre 1) ou sous une forme modifiée
(chapitre 2).

Enfin, des “justes motifs"” au non—usage
permettent d’échapper & la déchéance. Se pose alors la question de

la légitimation du défaut d’usage sérieux (chapitre 3).
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Chapitre 1 - L’usage de la marque par un tiers :

L’action en déchéance peut étre mise en échec

par l’exploitation réelle et sérieuse de 1la marque par son

titulaire. Cet wusage peut également é&tre 1le fait d’autres
personnes.

La marque est normalement exploitée
directement par le titulaire des droits . Il faut entendre par

titulaire la personne physique ou morale ou les copropriétaires
qui ont déposé ou fait déposer la marque, ou encore un éventuel
usufruitier. Dans le cas d’une indivision 1l’exploitation par 1‘un

des copropriétaires est suffisante (1).

Mais,l’exploitation peut aussi étre le fait
d’un tiers, il s’agit alors d’une exploitation indirecte. Ce
principe a été intégré a la loli par un amendement proposé par
Monsieur MARCILHACY au nom de la commission de législation au
cours de la discussion en deuxiéme lecture de la proposition de
loi relative aux marques, le mercredi 16 décembre 1964 au Sénat
(2) . Cet amendement a été adopté par 1le Sénat puis par
l1’Assemblée Nationale lors de sa séance du vendredi 18 décembre

1964 (3).
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L’alinéa 1 de l’article 11 de la loi du 31
décembre 1964 était ainsi congu :

“"Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque
“qui, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter....".

La directive communautaire du 21 décembre 1988 a
prévu dans son article 10 consacré & l'usage de la marque un § 3 :
“L'usage de la marque avec le consentement du titulaire
“ou par toute personne habilitée & utiliser une marque
“collective ou une marque de garantie ou de

"certification est considéré comme usage fait par le
"titulaire".

L’article 27 § 1 a) de la loi du 4 janvier
1991, codifié sous l'article L 714 -5 alinéa 2 a) du C.P.I., pris
en application de la directive a pratiquement repris les termes de
la loi de 1964
"Est assimilé a un tel usage :
"L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la

“marque ou, pour les marques collectives, dans les
"conditions du réglement."

En l'absence de plus de définition législative
le terme "“fait exploiter” ,introduit dans la loi de 1964, a été
interprété par la jurisprudence comme supposant une autorisation,
un acte positif, du propriétaire de la marque.

Le mot "“consentement” de la loi de 1991, ne
détermine pas davantage les conditions dans lesquelles
l’autorisation d’exploiter doit étre donnée par le titulaire pour

-

pouvoir étre invoquée par le défendeur a l’action en déchéance.
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L'autorisation consentie par le titulaire peut
résulter:
- soit d'un contrat (section 1),
— soit de l’existence de liens privilégiés entre la société
exploitante et le titulaire qui détient une participation

dans celle-ci (section 2).

Section 1 - L’'usage contractuel réalisé par un tiers :

Le tiers pour exploiter une marque dont il
n‘est pas titulaire, doit bénéficier d’une autorisation accordée
par la véritable propriétaire. Il convient d’étudier le fondement

( § 1) ainsi que les caractéres (§ 2) de cet usage contractuel.

§ 1 -LE FONDEMENT DE L’USAGE CONTRACTUEL PAR UN TIERS:

L’exploitation contractuelle peut étre le fait

d’un licencié ou d’un tiers non licencié.

A) L’USAGE PAR UN LICENCIE :

Le titulaire de la marque peut arguer de

l’exploitation indirecte si elle est le fait d’un licencié.
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Telle est la solution adoptée par la Cour d'Appel

de PARIS dans un arrét du 13 juin 1977 (4) .

La Société CORMOULS HOULES, titulaire de la marque
TIFFANY,a assigné une Société LE TIFFANY en contrefagon.
Elle s’est vue opposer la déchéance de ses droits sur la
marque TIFFANY.

En réponse CORMOULS HOULES s’est prévalue de
l’exploitation de cette marque réalisée par son
licencié, la Société LANGUEDOC LOISIRS.

La Cour a jugé que "la concession d'une licence
d'exploitation réguliérement inscrite au Registre
National des Marques comme en l'espéce, est assimilée
par 1'article 11 & une exploitation dés lors que le

licencié 1'exploite effectivement.”

Ainsi deux éléments seraient & prendre en
compte : la licence régulieérement inscrite au R.N.M. et
l’exploitation effective par le licencié. Nous verrons plus loin
que l’inscription n’est en réalité pas une condition nécessaire.

La jurisprudence unanime exige une
exploitation effective de la marque par le licencié . La seule
concession de licence ne vaut pas en elle-méme exploitation.

Se pose en outre la qguestion de savoir si peut
étre retenue l’exploitation de la marque lorsque le contrat en
vertu duquel elle a été exploitée par un tiers se trouve résolu,

résilié ou annulé.



493

1) L’usage par un licencié doit étre effectif :

C’est la position du Tribunal de Grande Instance de
PARIS dans un jugement du 12 juin 1972 (5).

La Société MULLIEZ titulaire de la marque TRADITION a
été assignée en déchéance par Monsieur HALARD. Le
Tribunal a jugé que le document communiqué par la
défense, une licence d'exploitation consentie

pour la France, ne pouvait étre déterminant car la
licence ne constituait pas a elle seule la preuve d’un

usage . La déchéance a été prononcée.

La Cour de PARIS dans un arrét du 13 juillet 1988 (6) a

adopté une solution identique & propos d‘une action en

déchéance dirigée contre la marque SOS CELLULITE.

Ces solutions doivent étre pleinement
approuvées car si le contrat de licence prouve l’autorisation
donnée au licencié d’exploiter la marque litigieuse, il ne

constitue pas un fait matériel d’usage.

En revanche, lorsque le défendeur & 1l’action
en déchéance invoque l’existence d’un contrat de licence, il doit

en rapporter la preuve.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS saisi par la

Société DURER d’une action en déchéance de la marque
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SAFARI propriété de la Société DIPARCO a jugé le 31
janvier 1976 (7) que l’utilisation du terme SAFARI par
une société dont il n’était pas prouvé qu’‘elle était
liée a la société propriétaire par une concession de

licence ne constituait pas un acte d’exploitation.

2) L’incidence du défaut de publication du contrat de
licence :

Selon 1l’article L 714 -7 du C.P.I. (qui a
repris l’article 14 de la loi du 31 décembre 1964) :
“toute transmission ou modification des droits attachés a une

“marque enregistrée doit, pour étre opposable aux tiers, étre
“inscrite au Registre National des Marques."

A défaut de publicité, 1l’acte n’est pas
opposable aux tiers. Une lecture restrictive de ce texte
interdirait au défendeur & l’action en déchéance de se prévaloir
de l’exploitation réalisée par un licencié non inscrit au R.N.M..

La jurisprudence n’a pas suivi cette voie.

La Cour de PARIS dans un arrét du 4 mars 1974 (B8) a
confirmé sur ce point le jugement du Tribunal de Grande
Instance de PARIS du 13 janvier 1973 (9).

Monsieur FUNES, titulaire de deux marques DIF et d’une
marque DIF MAILLE, a assigné en contrefagon de marque la
Société BATA qui avait utilisé et déposé une marque DIF
postérieurement aux dépéts effectués par lui. A titre
reconventionnel, la Société BATA a conclu au prononcé de

la déchéance pour défaut d’exploitation sur les trois
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marques de FUNES. FUNES s’était prévalu de
l'exploitation réalisée par deux sociétés dont il était
le gérant : les ETABLISSEMENTS FUNES puis la Société
D’'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FUNES. La Société BATA
soutenait que l’exploitation par ces deux sociétés ne
lui était pas opposable dés lors qu’il n'y avait pas eu
inscription d’une licence d’exploitation ou d‘un apport
a ces sociétés au Registre National des Marques
conformément & l’article 14 de la loi de 1964.

La Cour a rejeté cette argumentation.

Elle a retenu "“qu‘'il ne s'agit pas d'un litige entre
deux cessionnaires ou concessionnaires de droits"

Elle a posé en principe que le défendeur & l‘action
devait seulement rapporter la preuve que la marque
avait été en fait exploitée au cours de la période
guinquennale concernée.

Elle a rappelé également qu’il a toujours été admis que

l’exploitation de la marque pouvait étre indirecte.

L’opposabilité de 1l’‘exploitation de la marque
par un licencié n’est-elle pas nécessairement subordonnée a une

publicité du contrat de licence au R.N.M. ?

Seule compte en effet la réalité de
l’exploitation ou de l’absence d’exploitation.

Selon la lettre méme de 1l’article L 714-5
alinéa 5 du C.P.I. la preuve de l’exploitation peut étre apportée

par tous moyens.
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Comme l'a retenu la Cour de PARIS, dans la
motivation de 1l'arrét FUNES,la référence a la publicité n’a
d’intérét gque pour résoudre un litige entre cessionnaires ou

concessionnaires et établir un ordre de priorité entre eux.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du
28 septembre 1976 (10), statuant sur une action en
déchéance introduite par la Société CRATER contre la
marque CRATER propriété de la Société CALTEX SAF , a
jugé que “"l1'article 11 de la loi du 31 décembre 1964
n'exige pas en outre 1l'inscription a l'Institut National
de la Propriété Industrielle de la convention en vertu

de laquelle 1'exploitation est réalisée.”

Le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY dans un jugement
du ler décembre 1982(1ll)a adopté une solution identique.
La Société STENVAL avait sollicité la déchéance pour
défaut d’exploitation des droits sur la marque COKTAIL
détenus par la Société LES FROMAGERS SAVOYARDS.

Le Tribunal a entre autres retenu l‘exploitation
indirecte de la marque en vertu d‘une licence consentie
a 1’UNION LAITIERE NORMANDE et & toutes les sociétés de
ce groupe.

Il importe peu, selon ce jugement, “que le contrat de
licence n'ait pas été publié & 1'I.N.P.I. puisque
l'exploitation est jugée effective seulement si la

licence est réellement exploitée"”.

La Cour de PARIS dans un arrét du 26 juin 1986 (12)
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(Société ORBAN BOIS ./. Société DEUTSCHE NOVAPAN KG)
retient que “bien qu'une licence n'ait pas été inscrite
au Registre National des Marques il n'en reste pas moins

gue l’exploitation invoquée est un fait incontestable”.

Le considérant de la Cour d’Appel de PARIS dans un arrét
du 7 février 1989 (13) mérite d’étre retenu.

JEAN-PIERRE LASSOEUR titulaire de la marque A + CONSEILS
a assigné en contrefagon les Sociétés A PLUS FRANCE et A
PLUS HOLDING. A titre reconventionnel ces deux sociétés
ont demandé la déchéance des droits de LASSOEUR sur la
marque A + CONSEILS. Ce dernier s’est prévalu de
1’exploitation par la Société A+ CONSEILS , son licencié
en vertu d’un contrat du 4 mai 1982 inscrit au R.N.M. le
16 avril 1987. Pour la Cour :

" cette opposabilité (aux tiers & la date de la
publication ) est sans intérét sur l'appréciation de
I1'exploitation dont le titulaire de la marque doit
rapporter la preuve, s'agissant d'un fait qui peut étre
établi par tous moyens ; que l'exploitation peut étre

soit directe soit indirecte, réalisée pour son compte

par un tiers".

Soulignons subsidiairement une innovation de

la loi de 1991.

laquelle
lorsque

exclusif

I1 existe une situation supplémentaire dans

la publicité d’‘un contrat de licence est nécessaire:

l'action en contrefagon est intentée par le licencié

ou lorsqu’il intervient & 1l’action en contrefagon
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intentée par le titulaire de la marque pour demander réparation
de son préjudice dans les conditions de 1l’article L 716-5 du

C.P.I..

3) L’incidence de la résolution, résiliation ou de
1’annulation du contrat en vertu duquel une marque
a été exploitée :

Si le contrat est résolu il est censé n’avoir
jamais existé et les parties doivent étre remises en 1l’état ol
elles se trouvaient avant de passer le contrat.

En revanche la résiliation prive d’effet le
contrat pour 1l’avenir. Dans ce cas, le titulaire de 1la marque
pourra invoquer l’exploitation du licencié jusqu’au jour de la
résiliation.

Cependant, peut-on considérer qgu’une
résolution puisse priver d’effet 1l’exploitation de la marque par
le licencié alors autorisé ?

La réponse doit, & notre sens, étre négative
car il convient de s’attacher aux faits matériels de
l’exploitation pour le compte du titulaire.

Les conséquences de la résolution ne
pourraient atteindre & cette situation de fait. En outre le
demandeur & l’action en déchéance, étant un tiers, ne pourrait se
prévaloir d‘une résolution qui, pour le passé, n’'a d’effets

qu’‘entre les parties.

A la différence de la résolution, 1l‘annulation
d’'un contrat sanctionne l’absence d’‘un ou de plusieurs éléments

constitutifs d‘un contrat.
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L’existence méme du contrat est atteinte
lorsqu’une des quatre conditions de validité d’‘un contrat, exigées
par l‘article 1108 du Code Civil, fait défaut :

“Le consentement de la partie qui s'oblige;
"sa capacité de contracter ;

"un objet qui forme la matiére de 1‘'engagement ;
"une cause licite de l'obligation”.

L’absence d’une de ces conditions affecte 1la
formation méme du contrat.

Faut—-il en déduire que 1le titulaire de 1la
marque ne pourra plus opposer & une action en déchéance
l’exploitation qui en aurait été faite en vertu d‘un contrat
depuis annulé ?

I1 faut avoir égard au grief qui a conduit a
prononcer la nullité

— l’absence de cause ou d’objet licites nous parait
avoir une portée absolue. Le vice affectant le
contrat le rend inexistant.

- En revanche, la nullité prononcée pour vice du
consentement ou défaut de capacité est régie par les
principes propres a ces matiéres.

Au risque de schématiser & outrance, rappelons que la
nullité prononcée pour un tel motif ne peut
préjudicier a la partie dont le consentement a été

vicié ou & celle qui n'avait pas la capacité

juridique de s’engager.
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B) L>AUTORISATION CONTRACTUELLE EN DEHORS DU CONTRAT
DE LICENCE :

L’exploitation par un tiers peut ne . pas
d’une concession de licence de marque. Pour dque le

puisse s’en prévaloir, il doit établir qu’‘elle a eu lieu

pour son compte.L’autorisation peut étre donnée par le titulaire

ou par un

tiers.

1) L’autorisation est donnée par le titulaire de la
marque:

Un sieur CHARLES a déposé la marque DIND'OR le 12 juin
1967. La Société SOPROSUR a bénéficié d’une autorisation
gratuite de commercialiser des produits sous la marque
DIND’OR en 1969 . En décembre 1974 Monsieur CHARLES

a révoqué cette autorisation, la Société SOPROSUR a
alors revendiqué la propriété de la marque.

Monsieur CHARLES a assigné SOPROSUR en contrefagon pour
la période postérieure & la révocation de
l’autorisation. A titre reconventionnel, SOPROSUR a
sollicité ,le 30 juin 1977,la déchéance des droits de
CHARLES sur la marque DIND’OR.

Pour SOPROSUR, l‘autorisation gratuite dont elle
bénéficiait n’était pas une concession de licence et son
exploitation ne s‘est donc faite ni au nom ni pour le

compte de CHARLES.

p g“ :“ i

R4

= Y
p18u0
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La Cour de PARIS dans un arrét du 26 septembre 1979 (14)
a jugé que c’est en vain que SOPROSUR a fait valoir
qu’elle n'avait pas bénéficié d’une concession de
licence au sens strict.

Elle a retenu que méme si 1l’autorisation ne pouvait

pas étre assimilée & une concession gratuite de licence,
cet usage gratuit de%ait rentrer en ligne de compte dans
l’appréciation de la condition d’exploitation dés lors
que la loi prévoit, sans restriction, la possibilité
d’une exploitation indirecte.

L’arrét a enfin précisé que contrairement a ce qui était
allégué par SOPROSUR, l’exploitation de la marque
litigieuse pouvait étre opposée en premier lieu a
l’exploitant dés lors qu’il ne pouvait ignorer les

droits du titulaire de la marque.

Une fois 1l’autorisation révoquée ou le contrat
de licence annulé, le tiers ne peut continuer l’exploitation de la
marque a peine d’étre poursuivi pour contrefagon.

Aussi face & une action en déchéance le
titulaire ne pourra invoquer le bénéfice de l’exploitation par le
tiers que jusqu‘au jour de la révocation de l’autorisation. Si le
tiers poursuit néanmoins 1l’‘exploitation la marque , il n’y est
plus autorisé.

De méme le titulaire ne pourra pas se
prévaloir de la durée d’exploitation postérieure & la révocation

puisque cette exploitation n‘était plus autorisée.
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Ainsi l’exploitation par un tiers en dehors du

contrat de licence peut étre invoquée.

C’est la position de la Cour d’Appel de PARIS exprimée
notamment par un arrét du 17 novembre 1988 (15).

La Société FOURNIER a déposé ,le 24 janvier 1984,la
marque ZESTE pour désigner des boissons .

La Société SOURCE PERRIER a déposé deux marques
figuratives complexes ZESTE et PERRIER ZESTE
respectivement le 21 mars 1986 et le 2 avril 1986.

La Société PERRIER, assignée en contrefagon, a sollicité
la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque
ZESTE propriété de la Société FOURNIER.

Cette derniere a opposé l’exploitation réalisée par une
Société BERGER.

La Cour a retenu que le propriétaire d’une marque peut
la faire exploiter par un tiers sans pour autant lui
concéder une licence.

FOURNIER a produit un contrat,conclu avec BERGER du ler
juin 1979, bien antérieur au litige,et qui se borne a
autoriser BERGER a stocker, expédier, livrer, facturer.
C’est en application de ce contrat que BERGER a vendu

des produits de marque ZESTE.

Ce qui importe, c’est l’autorisation accordée
a un tiers ,la qualification donnée au contrat n’étant pas elle-

méme déterminante.
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Une Société UNION DES CHAUSSEURS FRANCAIS titulaire de
la marque ARBELLE CREATIONS a assigné en contrefagon les
ETABLISSEMENTS GRICHET et GRICHENDLER qui exploitent
une marque ARABELLE GRICHENDLER couvrant des produits
similaires. Les ETABLISSEMENTS GRICHET et GRICHENDLER
ont sollicité le prononcé de la déchéance pour défaut
d’exploitation des droits de 1’UNION DES CHAUSSEURS
FRANCAIS sur sa marque ARBELLE CREATIONS. Cette
derniere,a fait valoir que l’exploitation de la marque
avait été contractuellement et valablement confiée a une
société tierce. La Cour de PARIS dans un arrét du 16
février 1974 (16) a accueilli ce moyen de défense et a
jugé qu’étaient inopérants les arguments selon lesquels
d’une part les statuts de la Société UNION DES
CHAUSSEURS FRANCAIS lui interdisaient une telle
transmiésion de ce droit, et d’autre part, la société
intimée utiliserait,pour ses produits, une marque

similaire.

Ainsi, seule compte l’exploitation effective
de la marque. Il faut que le titulaire ait eu la volonté
d’autoriser 1l’exploitation par un tiers peu important alors que
les statuts de la société titulaire du droit soient contraires si

cette autorisation existe de facto.

~ Le titulaire qui se prévaut de l‘exploitation de sa marque par

un tiers doit rapporter la preuve de son autorisation.
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C’est la solution rappelée par la Cour d’Appel de PARIS
dans un arrét du 6 novembre 1986 (17).

Un propriétaire qui prétendait que sa marque avait été
utilisée comme titre de revue par un tiers devait alors
prouver que cette exploitation avait été faite avec son
accord, par conséquent en vertu d‘un acte de volonté de

sa part.

La Cour a considéré comme essentielle la
preuve de ce que l’‘exploitation était la conséquence d‘’un acte de

volonté du titulaire.

2) L’engagement d’un tiers peut lier le propriétaire:

Il arrive que l'accord de volonté du titulaire

de la marque puisse résulter de l’engagement d‘un tiers.

La Société de droit suisse ESSO avait acquis les marques
internationales AREXONS par contrat du 9 juin 1972
aupreés de la Société italienne SIPAL AREXONS.

La Société américaine STANDARD OIL COMPANY , société
mére de la Société ESSO avait alors demandé, par lettre
du 12 juillet 1972, & une Société REXSON de cesser
d’utiliser la dénomination REXSON .

Le 23 mars 1976, la Société REXSON avait assigné la
Société ESSO en déchéance pour non exploitation de ses
droits sur la marque AREXONS dans les cing ans précédant

sa demande (23 mars 1971 - 23 mars 1976).
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La Société ESSO a opposé a cette demande que sa marque
évait été exploitée par le cédant du 23 mars 1971 au
jour de la cession des marques, puis pour la période
postérieure, par la Société SIPAL AREXONS,cette fois en
tant que sa licenciée du 9 juin 1972 au 23 mars 1976.
ESSO soutenait que la licence exclusive concédée

a une Société SIPAL AREXONS par STANDARD OIL COMPANY
selon contrat des 30 mai et 8 juin 1972 s'analysait en
une stipulation pour autrui & son profit.

La Société ESSO avait, dés l’acquisition des marques,
autorisé la société italienne & en poursuivre 1l’usage
ce qu’elle a confirmé par convention du 21 décembre
1976.

La Société REXSON soutenait que ESSO ne pouvait pas

se prévaloir de l’exploitation par SIPAL en qualité de
licencié a partir du 9 juin 1972. Selon elle en effet
la STANDARD OIL COMPANY ne pouvait confier une licence
sur les marques dont elle n'’était pas titulaire et ne
pouvait d’ailleurs l'étre en vertu de l’Arrangement de
MADRID en tant que société de droit américain.

Elle prétendait donc que l’exploitation de la marque
pour compte de ESSO ne pouvait étre décomptée qu’a
partir du 21 décembre 1976 date de la convention.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement
du 17 octobre 1977 (18) a écarté l’argumentation
développée par la Société REXSON. Il a souligné que la
société américaine n’avait pas de droit de propriété sur
les marques AREXONS. Mais le contrat passé entre celle-

ci et la SIPAL engageait les sociétés affiliées sous le
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contrdle des parties au contrat. Or, la Société ESSO
était bien une filiale de la STANDARD OIL COMPANY.

Selon le Tribunal, cet engagement n'’était pas
constitutif d’une stipulation pour autrui au sens de
l’article 1121 du Code Civil puisque celle-ci ne saurait
faire naitre qu’un droit au profit de la SIPAL et non
mettre & sa charge une obligation stipulée.

Le Tribunal a requalifié cet engagement en une
convention de porte-fort ( article 1120 du Code Civil) .
En effet la société américaine promettait que sa
filiale, la Société ESSO tiendrait l’engagement
d’accorder une licence & la SIPAL.

Cette promesse pouvait étre consentie sans mandat
exprés de la Société ESSO (titulaire de la marque), et
la société américaine ne pouvait avoir de droit sur la
chose objet de l’qbligation.

Le Tribunal a relevé que cet engagement méme s’il
n’'avait pas fait 1l’objet d’une inscription au R.N.M.
était opposable comme “élément de preuve d'exploitation”
au demandeur en déchéance.

Le fait que la Société ESSO ait ratifié la promesse de
porte—-fort de la société américaine (des 30 mai et 9
juin 1972) par l’‘octroi d‘une licence qu’a une date
postérieure (21 décembre 1976) a celle de l'assignation
en déchéance était sans portée. La ratification de
l’acte passé par un porte-fort rétroagit au jour de cet

acte.
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Ainsi, le titulaire d‘une marque peut é&tre
engagé par le moyen d’une promesse de porte—fort, par une société
qui le contrdle, a accorder une licence d’exploitation & un tiers.

Le point de départ au contrat de licence
rétroagit dans ce cas au jour de l‘engagement du porte-fort.

L’exploitation faite de la marque en exécution

de cet engagement l’est réputée pour le compte du titulaire.

§ 2 — LES CARACTERES DE L’USAGE PAR LE TIERS AUTORISE:

Le tiers autorisé doit exploiter la marque du
titulaire au nom et pour le compte de celui-ci, de maniére non

équivoque et en tant que telle.

A) L°USAGE DOIT ETRE POURSUIVI AU NOM ET POUR
LE COMPTE DU TITULAIRE :

C'est la solution rappelée par le jugement du Tribunal
de Grande Instance de PARIS du 15 février 1980 (19). La
Société des ETABLISSEMENTS DANIEL titulaire de la marque
LE REGENT a été assignée en déchéance par la Société
TELEFUNKEN AEG. Pour rejeter la demande, le Tribunal a
retenu que la marque des ETABLISSEMENTS DANIEL avait été
exploitée en son nom et pour son compte comme cela

avait été stipulé dans le contrat de location-gérance

conclu avec la Société REGENT SERVICE.
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B) L°USAGE DOIT ETRE NON EQUIVOQUE :

La Société italienne SIROFLEX a chargé en 1965 Monsieur
MANALT de la vente de ses produits en France.MANALT
s’est substitué la Société SERVISION. Par contrat du ler
juillet 1972 la Société SIROFLEX a confirmé & MANALT ou
& toute autre société qu'’'il pourrait désigner,
l’exclusivité de la vente de ses articles en France.
MANALT s’est substitué SOFEPLA, devenue SODIFLEX, dont
il était administrateur.

Le 22 juillet 1978, la Société SIROFLEX a résilié les
conventions l’unissant & SODIFLEX.Elle a appris que la
Société SERVISION (son mandataire) avait selon elle
frauduleusement déposé la marque SIROFLEX. SERVISION
avait accordé une licence d’exploitation de cette

marque & SODIFLEX.

La Société SIROFLEX a assigné, le 25 janvier 1979, la
Société SERVISION en déchéance de ses droits sur la
marque SIROFLEX (déposée la premiére fois le 4 mars

1966 ).

La Société SERVISION a soutenu que l’exploitation de sa
marque s’était faite par l’intermédiaire de MANALT et
des sociétés qu’il s’était substitué, qui avaient
l’exclusivité de vente en France des produits SIROFLEX.
Pour SERVISION, la marque litigieuse n‘a pas cessé d’étre

exploitée jusqu’a l'’assignation ,“la Société SIROFLEX
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livrant et facturant ses produits & la Société SODIFLEX
émanation de MANALT et agissant pour le compte de ce
dernier et pour SERVISION." SIROFLEX n’aurait pas
continué ses livraisons si elle avait estimé
l’exploitation équivoque.

La Cour de PARIS confirmant un jugement du Tribunal de
Grande Instance de PARIS du 4 octobre 1979 (20), par un
arrét du 4 novembre 1980 (21) a prononcé la déchéance
des droits de SERVISION sur la marque SIROFLEX .

La Cour a rappelé que pour que l'exploitation puisse
étre retenue comme non équivoque, il fallait que le
titulaire 1’ait fait exploiter en tant que marque
déposée et en tant que propriétaire de cette marque.

Le droit exclusif d'utiliser la marque SIROFLEX consenti
par la Société SIROFLEX & MANALT, ne pouvait pas viser
la marque SIROFLEX déposée le 4 mars 1966 par SERVISION.
La société italienne n’en était pas titulaire.

Il ne s’agissait donc que d’une autorisation d‘utiliser
sa propre raison sociale qu‘en tant que marque d‘usage.
En outre, SERVISION, produisant des factures de
redevances adressées & SODIFLEX pour lfutilisation de
cette marque, a affirmé avoir concédé & SODIFLEX l'usage
de sa marque déposée SIROFLEX

La Cour n'’a pas tenu compte de ces faits au motif que la
concession non publiée au R.N.M. n’est pas opposable au

tiers (notamment la Société SIROFLEX).

Or, comme nous l’avons examiné ci-dessus,

l’inscription au R.N.M. d‘une licence de marque n’a pas a étre
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prise en compte lors de l’examen de la réalité de l’exploitation
d’une margque par un tiers dans une action en déchéance. Cette
motivation ne nous semblait pas nécessaire pour prononcer la

déchéance, en raison du caractere équivoque de l’exploitation.

La Cour a également retenu que suivant des documents
produits , la Société SIROFLEX avait livré des produits
a4 SODIPLEX antérieurement & l’assignation en déchéance.
Il n’était pas fait mention dans ces documents que la
dénomination serait une marque déposée.

Elle a jugé gque SODIFLEX était substituée a MANALT et
était ainsi devenue mandataire de la Société SIROFLEX.
Cette derniére était donc en droit de considérer que les
produits commercialisés sous la dénomination SIROFLEX

par SODIFLEX 1l’était pour son compte.

L’exploitation par SODIPLEX de la marque

déposée par SERVISION avait donc bien un caractére équivoque.

Relevons également l’‘arrét de la Cour de PARIS (27
janvier 1994 (22)) qui a prononcé la déchéance des
droits de Monsieur LOUFRANI sur la marque semi-
figurative SMILE , que la Société SERIGRAPHIE KIM,
assignée en contrefagon, avait reconventionnellement
sollicité pour les produits des classes 24 et 25.
Monsieur LOUFRANI soutenait que sa marque avait été
exploitée. Il a produit des contrats de concession

de licence et de sous—licence, et justifiait de la
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perception de redevances pergues en exécution de ces
contrats pour les produits visés.

Tous ces contrats mentionnaient bien le numéro de la
marque visée de telle sorte qu’il n'y avait pas, selon
LOUFRANI, "d'ambiguité sur l'objet du droit concédé *“.
La Cour a jugé que l’exploitation n’avait pas eu lieu

a titre de marque.

Elle a considéré que la fonction du droit de marque,

a savoir l’identification de l’origine du produit,
n’‘avait pas été respectée.

Les produits n’étaient pas identifiés par le signe SMILE
mais par des marques différentes qui, selon la Cour,

ont éclipsé la fonction distinctive de ce signe.

Le signe ne serait “qu'un élément décoratif donnant

au produit son apparence extérieure ou manifestant

le rattachement de celui qui 1'arbore & une mode,une
maniére d'étre, un style de vie," et dont LOUFRANI

a fait la promotion.

La Cour s’‘est également référée & un article de presse
dans lequel LOUFRANI explique la promotion du signe
déposé.

Ce signe était utilisé par de nombreuses personnes

de maniere illégale, pour laisser monter cette mode.

La Cour a jugé que LOUFRANI, en déposant ce signe

pour de nombreuses classes de produits et de services,
l’a rendu pratiquement indisponible.

Selon la Cour, le signe est recherché pour lui-méme

par la clientéle. "La notoriété du signe n'est en aucune
facon liée & celle de 1'origine des produits qu'il
(,3/%3‘{’5{}: -
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revét, mais a été recherchée et obtenue pour le signe
lui-méme".

Le droit des marques a été dévoyé de sa finalité. Ce
dépdt constitue une entrave injustifiée a la liberté
d’expression et & celle du commerce et de l’industrie
puisqu’il tend a procurer au déposant, par substitution,
un avantage auquel il ne pourrait prétendre sur le
terrain plus approprié des arts appliqués ou de la
création artistique, le signe en cause étant manifeste-
ment dépourvu d‘’originalité et de nouveauté.

L’exploitation était donc équivoque.

Cet arrét doit étre rapproché de celui, en sens
contraire, de la Cour de PARIS du 23 avril 1992 (23),
concernant la déchéance pour défaut d’exploitation de
la méme marque figurative SMILE dont est titulaire
LOUFRANI. La demande concernait également les produits
vestimentaires (classe 25).

Monsieur LOUFRANI a opposé & cette demande, un
contrat de licence signé avec la Société LICENCE
PRODUCTION laquelle a accordé, conformément a la
licence, un droit d’exploitation a diverses

Sociétés dont OKS.

La Cour a constaté l’effectivité de l'’exploitation
de la marque par la Société OKS et par une autre
sous—licenciée qui a adressé un récapitulatif des
ventes des articles SMILE pour un certain montant.
La Cour a ainsi jugé que LOUFRANI a justifié d‘une

exploitation sérieuse, publique et non équivoque
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de sa marque.

Les deux arréts examinés partent des mémes
circonstances de fait.

L’arrét de 1992 a constaté que l’exploitation
par un licencié valait exploitation pour le compte de Monsieur
LOUFRANI.

L'arrét de 1994 a introduit wune notion
supplémentaire,la recherche de la nature réelle du dessin stylisé
au motif que ce dessin n’avait pas été utilisé seul mais en
association avec des dénominations que la Cour a dit étre des
marques différentes qui identifient en réalité le produit.

Elle a retenu que le signe SMILE n'’est plus
qu‘un élément de décoration, qu’il n’était plus utilisé en tant
gque marque, et que l’exploitation étaif donc équivoque.

Avec le détail de cette motivation, la Cour a
rappelé le principe selon lequel l’exploitation doit avoir lieu en

tant que marque et uniquement.

Relevons que par arrét du 28 novembre 1995 (24), la
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a censuré
l’arrét du 27 janvier 1994 pour violation de l’article
11 de la loi de 1964.

En effet, la Cour de PARIS avait constaté que le signe
déposé pour désigner des vétements, “figurant sur des
pantalons, ffit-ce & cété d'un autre signe, était utilisé
dans des conditions ne contrevenant pas au droit des

marques”.
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C) L’USAGE DOIT PORTER SUR LA MARQUE EN TANT
QUE TELLE :

C’est la solution qui a été retenue dans un
jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 juin 1984

(25).

Monsieur JEANDET avait déposé en son nom personnel la
marque ALFATRONIC le 21 mars 1977.

Le 27 avril 1977, il a été embauché avec effet au 15
mars 1977 par la Société METROLOGIE en qualité de chef
de la division ALFATRONIC.

Le 25 janvier 1978 la division ALFATRONIC a été
constituée en une société distincte de la Société
METROLOGIE. Certains administrateurs étaient communs aux
deux sociétés.

Monsieur JEANDET est passé au service de la Société
ALFRATRONIC qui 1’a licencié le 28 aolt 1981 .

Le 30 novembre 1982 la Société ALFATRONIC a assigné
JEANDET en déchéance de ses droits sur la marque
ALFATRONIC. Ce dernier s’est prévalu de 1l’exploitation
de sa marque du fait de l‘existence de la division
ALFATRONIC au sein de la Société METROLOGIE et de la
constitution de la Société ALFATRONIC.

Or, le Tribunal n‘a pas retenu cette argumentation.La
dénomination litigieuse n’‘avait pas été exploitée a
_titre de marque pour désigner les produits visés dans le

dépot. Le fait que le mot ALFATRONIC ait été utilisé
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pour désigner une division de la Société METROLOGIE et
ait constitué une dénomination sociale ne prouve pas son
exploitation comme marque.

Le Tribunal a retenu en outre que JEANDET n’a pas
rapporté la preuve que les Sociétés METROLOGIE et
ALFATRONIC aient bénéficié de sa part d’une autorisation
non équivoque d’exploitation. Il s’agissait plutét

d’'une simple tolérance.

Une autre application de ces principes a été faite par
le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4 juillet 1990
(26)).

La Société MARCHE SAINT-PIERRE qui a déposé cette
dénomination a titre de marque a assigné la Société
parisienne SOILAINE SA en contrefagon . Celle-ci a
reconventionnellement demandé la déchéance pour défaut
d’exploitation .

La Société MARCHE SAINT-PIERRE a soutenu qu’elle avait
conclu avec une Société VILLAGE D'ORSEL un contrat de
location-gérance qui prévoyait notamment que le
locataire-gérant avait l’‘obligation d’indiquer sur ses
documents commerciaux le nom du propriétaire du fonds ,
obligation correctement exécutée.

Le Tribunal a cependant jugé que ce simple rappel de la
dénomination sociale du propriétaire du fonds, ne valait

pas exploitation de la marque.

Nous ferons ici pour mémoire référence aux

waccords de coexistence” par lesquels des titulaires de marques
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identiques ou voisines réglent entre eux les modalités de leur
exploitation respective.

De leur nature méme, il résulte dgque Iles
parties a ces accords ne peuvent valablement soutenir que
l’utilisation par l’une d’entre elles d’une telle marque vaudrait
exploitation de cette marque pour le compte de l’autre.

La question est plus amplement traitée dans le
chapitre relatif a 1l’usage sérieux de la marque sous une forme

modifiée.
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Section 2 - L’usage par une société controlée
par le titulaire de la marque :

Le tiers exploitant peut é&tre une société
contrbélée par le titulaire de la marque. Ce dernier peut étre une

personne physique (§ 1) ou une personne morale (§ 2).

§ 1 -LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE :

Un sieur THIRAUX avait fait déposer la marque FRANCE
SECOURS INTERNATIONAL .

11 était alors dirigeant d’une société dont la
dénomination était FRANCE SECOURS INTERNATIONAL.

Il a ensuite décidé de retirer a 1a_société la licence
d’exploitation qu’il lui avait verbalement consentie.
FRANCE SECOURS INTERNATIONAL a assigné Claude THIRAUX
en déchéance en soutenant que le dépdt aurait été fait
par lui au nom de la société, en sa qualité de
fondateur,postérieurement a l’élaboration des statuts.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (du 6 mars 1980
(27)) a retenu que le dépdt avait été effectué par
THIRAUX en son nom personnel. Celui-ci, faute drécrit

conforme aux dispositions de l‘article 13 (loi du 31
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décembre 1964)ne rapportait pas la preuve de l’existence
d’un contrat de licence.En outre, durant son mandant de
P.D.G.,il avait laissé l'usage a la société et n’en
avait pas revendiqué la propriété.

La société n'avait donc pas exploité la marque

pour compte de THIRAUX . La déchéance fut prononcée.
THIRAUX a interjeté appel.

La Cour de PARIS ( 21 janvier 1982 (28)) a infirmé ce
jugement et a écarté la déchéance.

Elle a retenu que la marque ayant été exploitée par

la société avec l’accord du titulaire dans les
conditions prévues par la loi, celui-ci pouvait se

prévaloir de cette exploitation.

En effet l’exploitation par la société dont le
P.D.G. ou le dirigeant est titulaire de la marque peut valoir
usage de nature a faire é6chec a la déchéance pour défaut
d’exploitation.

11 faut cependant que la marque ait été
déposée par le dirigeant social en son nom personnel.

En l’espéce la circonstance que Monsieur
THIRAUX ait été l’un des fondateurs de la société n’entrainait pas

ipso facto le dépot de cette marque au nom de la sociéteé.

De son co6té la Cour d’Appel de VERSAILLES, par arrét du
27 mai 1987 (29) a fait une intéressante application

a propos de circonstances de fait analogues.

Monsieur PIERRE BONGRAND qui avait déposé la marque UNIX

le 14 avril 1961, était P.D.G. de trois sociétés : la
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Société DES MAGASINS ECONOMIQUES DE BRETAGNE, la

Société DES HYPERMAGASINS BRETONS et la Société des
MAGASINS ECONOMIQUES DE NOISY-LE—SEC.

La Société de droit américain BELL TELEPHONE désirait
exploiter en France, la marque UNIX, pour des produits
identiques ou similaires a ceux visés dans le dépdt de
BONGRAND.

La société américaine ayant en vain essayé d’acheter la
marque pour certaines classes de produits et de services
avait attrait le 24 octobre 1984 Monsieur BONGRAND
devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour
le voir dire et juger déchu de ses droits sur la marque
UNIX quant & certains produits.

La Société BELL déboutée en premiére instance, soutenait
devant la Cour de VERSAILLES que BONGRAND qui
n‘exploitait pas personnellement sa marque ne justifiait
pas d’une concession de licence de marque ni d’aucune
autorisation de son exploitation par un tiers.

La Cour a cependant rappelé que l’exploitation

de fait par un tiers, dépourvu d’une licence ou d‘une
autorisation écrite suffisait a faire obstacle a la
déchéance pour défaut d’'exploitation dés lors qu’il
était établi que le propriétaire avait bien donné de
maniére certaine et non équivoque son autorisation.

Elle a retenu que les trois sociétés ayant exploité la
marque UNIX avaient nécessairement bénéficié de l’accord
exprés de Monsieur BONGRAND puisqu’il était le Président

Directeur Général de chacune d’'elles.
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La Cour déduit ainsi 1l'autorisation certaine
et non équivoque d’exploitation de la marque du seul fait que son
titulaire est le P.D.G. des sociétés tierces qui l’exploitent
effectivement.

Le dirigeant social qui effectue un dépbét en
son nom propre est présumé agir pour son compte et non pas pour le
compte de la société.

S’il lui est reproché une fraude, elle doit
étre démontrée et par ailleurs, 1’exploitation de la marque par la
société est présumée faite avec l‘accord du dirigeant et peut donc
étre opposée par celui-ci & une action en déchéance.

La prudence et la clarté exigeraient sans
doute que de telles concessions de licence, ne demeurent pas
purement verbales et qu’en outre ces conventions soient soumises
aux formalités des articles 50 et 101 de la loi du 24 juillet

1966.

§ 2 — LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE MORALE :

Une marque peut appartenir a une personneé
morale (société ou association) et étre exploitée respectivement

par une filiale ou par une personne morale tierce.

A) LE TITULAIRE EST UNE SOCIETE-MERE :

La Cour d’Appel de PARIS dans un arrét du 27 septembre

1983 (ISOBELEC./.FIDU PATENT) (30) a jugé mal fondée
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l’action en déchéance pour défaut d’exploitation engagée
contre une société belge titulaire d’une marque déposée
en France. Elle a retenu que cette société belge avait
en France une filiale dont les dirigeants étaient les
siens propres et dont 1l’intégralité de l’activité de
cette filiale consistait a commercialiser en France les
produits fabriqués par la société meére.

La Cour a retenu une présomption d’autorisation
d’exploiter découlant du contrdle de la société
frangaise par la société belge tant a son capital que

par ses dirigeants.

Un autre arrét de la Cour d’'Appel de PARIS a statué
dans le méme sens (24 mars 1988 (31)).

La Société JEAN PATOU PARFUMEUR était titulaire des
droits sur la marque JEAN PATOU notamment pour désigner
des produits vestimentaires (classe 25 ).

Elle a assigné en contrefagon la Société PARIS TIME qui
commercialisait des vétements revétus de la marque JEAN
PATOU et la Société GIORGIO BAGLIOLI le fabricant des
produits.

La déchéance pour défaut d’exploitation avait été
sollicitée a titre reconventionnel pour les produits de
la classe 25.

La Cour, infirmant le jugement de premiére instance a
retenu que l’exploitation, dont la preuve avait été
rapportée, avait été le fait de la filiale de la Société
JEAN PATOU PARFUMEUR, la Société en nom collectif JEAN

PATOU et Cie.
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La société meére possédait 95 % du capital de la filiale.
La Cour a également retenu gque les deux sociétés

avaient le méme siége social.

La Cour s‘est donc fondée sur un accord
implicite de la société meére. Cette constatation était renforceée
par le fait que l’objet social de la filiale était précisément la
réalisation et la vente de vétements ainsi que l’exploitation des

marques s'y rapportant.

Retenir une telle présomption suppose
cependant que les liens entre sociétés d’un méme groupe soient

établis.

La Société CARTIER avait chargé une Société USIFLAMME
SUISSE, qui entretenait des rapports privilégiés avec
les Sociétés USIFLAMME et FRANCISPAM,de réaliser un
briquet qui avait pour référence "CA 60524 3 anneaux
salon acier satiné RITZ" et dont l‘emballage portait le
nom RITZ.

Le 21 mars 1977 , la Société FRANCISPAM avait déposé en
renouvellement la marque RITZ pour désigner les produits
du tabac, les articles pour fumeurs, et les allumettes.
La Société RITZ HOTEL LIMITED (ci-aprés RITZ) qui
exploitait de maniére notoire le nom commercial et une
marque RITZ avait assigné le 8 février 1985 la Société
INTERFLAMME INTERNATIONALE et USIFLAMME en déchéance de
ses droits sur la marque RITZ pour les produits de la

classe 34.
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La Société RITZ a exposé que la Société USIFLAMME était
aux droits de la Société FRANCISPAM et qu’elle aurait
cédé la marque RITZ a la Société INTERFLAMME dont le
fonds de commerce avait été repris par la Société
INTERFLAMME INTERNATIONALE SA. La Société RITZ soutenait
que la cession n’avait été ni enregistrée ni publiée et
que la marque RITZ figurait encore au nom de FRANCISPAM.
Le 5 septembre 1985, la Société RITZ avait appelé en
cause la Société FRANCISPAM, prétendant qu’a cette date
elle était toujours titulaire de la marque litigieuse.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai 1986
(32)), a jugé que la marque RITZ était la propriété de
la Société FRANCISPAM dont le fonds de commerce avait
été loué a la Société USIFLAMME depuis 1983.

Il a débouté la Société RITZ de sa demande en retenant

l’exploitation indirecte de la marque en cause.

L’essentiel était donc l'existence de
l’exploitation peu importe que celle-ci ait été faite en vertu
d‘'une licence valable ou non vis & vis des tiers ou bien seulement
en raison de liens économiques et étroits entre sociétés d’‘un méme

groupe.

La Société RITZ a interjeté appel. La Cour de PARIS a
statué par arrét du 7 juillet 1988 (33) .

La Société RITZ soutenait que FRANCISPAM n’avait pas
rapporté la preuve qu’elle serait a l’origine des droits

utilisés par les tiers. Rien ne prouvait selon elle
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1’existence de liens entre USIFLAMME et USIFLAMME
SUISSE.

Les défendeurs USIFLAMME et FRANCISPAM ont répondu
qu’‘il y avait bien eu exploitation indirecte, USIFLAMME
locataire—gérante du fonds de FRANCISPAM étant une
filiale de USIFLAMME SUISSE qui fabriquerait le briquet
distribué par 1l’intermédiaire des sociétés du méme

groupe INTERDICA et la Société CARTIER.

Selon les défendeurs, les liens économiques
étroits entre sociétés d’un méme groupe suffisaient a caractériser

l’exploitation indirecte.

La Cour n’a pas retenu cette derniere argumentation

et a infirmé le jugement de premiére instance.

Elle rappelle en effet que si la loi autorise l’usage de
la marque par un tiers, le terme employé “fait
exploiter” est dépourvu de toute équivoque et implique
que l’usage par le tiers procéde d’une intervention
positive de la part du titulaire de la marque.

Une simple tolérance par le propriétaire introduirait
une équivoque sur la qualité de l’exploitant , ceci en
contradiction avec la lettre et l’‘esprit du texte qui
exigent "une exploitation non équivoque”.

La Société FRANCISPAM qui a loué son fonds de commerce a
USIFLAMME (FRANCE) n’a pas rapporté la preuve qui lui
incombait "d'une transmission de droits entre USIFLAMME
FRANCE ,USIFLAMME SUISSE, INTERDICA et CARTIER, alors que

]1'existence de liens entre une filiale et une société
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mére et entre plusieurs sociétés d'un méme groupe n'est

pas une preuve impossible”.

La constatation de l‘existence de liens entre
diverses sociétés n’est pas apparue suffisante a la Cour pour
qu‘en découle une présométion d’autorisation. Son arrét pose
l’exigence d’une définition et d’une justification de ces liens et

de la preuve de leur existence.

La Cour a également retenu que : “dés lors qu'il n'est
pas prouvé que l'exploitation de la marque en France par
CARTIER sur les cartons d'emballage soit faite en vertu
d'une autorisation certaine du propriétaire (qui au
 demeurant n'aurait pas besoin d'étre écrite et publiée),
que l'exploitation est donc équivoque en ce qui concerne

la qualité de l'exploitant en France, CARTIER".

I1 apparait qu’effectivement CARTIER avait
passé commande d‘un produit sous une marque relativement a

lagquelle elle ne détenait aucun droit.

En tout état de cause, une société mere
titulaire d‘une marque, doit établir qu‘elle l’a fait exploiter

par sa filiale en tant que propriétaire.

Une Société TOLLENS a assigné en déchéance une Société
américaine BONDEX INTERNATIONAL titulaire d’une marque
francaise BONDEX pour désigner des peintures.

Cette derniere a opposé l’exploitation de sa marque par
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sa filiale canadienne, BONDEX INTERNATIONAL CANADA, dont
elle détient l’intégralité des parts.

La Cour d’Appel de PARIS (9 novembre 1988 (34)) a
prononcé la déchéance.

Elle s’est référée a une attestation, d’un des
dirigeants de la filiale canadienne, de laquelle elle

a déduit que les ventes de la filiale en France
n’avaient pas eu lieu sous la marque frangaise déposée
par la société mere .

En effet, les ventes avaient été faites par la filiale

sous sa propre marque BONDEX.

B) LE TITULAIRE EST UNE ASSOCIATION :

Une association, titulaire d’une marque, ne

peut l’exploiter que par 1’intermédiaire de sociétés tierces.

La CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (C.G. P.M.E.) est titulaire de deux marques
dénominatives :
* P.M.E. déposée depuis le 31 aolit 1965 avec
revendication d’un droit remontant au 5 janvier 1945,
* P.M.I. déposée la premigre fois le 31 janvier 1969.
Le 5 novembre 1982 la Société EDITIONS PUBLIQUES ET
INDUSTRIELLES a déposé la marque complexe figurative

P.M.E. - P.M.I. MAGAZINE.
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Ayant constaté que la Société B.E.E.P. éditait une revue
trimestrielle sous le titre P.M.E.- P.M.I. MAGAZINE, la
C.G.P.M.E. a protesté auprés de celle-ci.

B.E.E.P. qui avait sursis a publier dans un premier
temps, a informé la C.G.P.M.E. que la dénomination
P.M.E.— P.M.I. MAGAZINE avait été déposée a 1'I.N.P.I.
et qu‘elle entendait l1rutiliser au motif qu’elle ne
pouvait étre confondue avec les marques P.M.E. et
P.M.I..

La C.G.P.M.E. a assigné la Société B.E.E.P. en
contrefacon, laquelle & titre reconventionnel a
sollicité la déchéance des droits de la C.G.P.M.E. sur
les marques P.M.E. et P.M.I..

La C.G.P.M.E. a répliqué qu'en tant qu’association elle
avait exploité ses marques par l’'intermédiaire de
sociétés créées a son initiative conformément a
1rarticle 3 de ses statuts qui précise qu‘elle a pour
objet :

v de créer ou susciter la création de différents
“services qui s'avérent;nécessaires pour la réalisation
vdes buts qu'elle se propose, soit que ces services
ws'intégrent dans la CONFEDERATION elle-méme, soit
“qu'ils se constituent en personne morale distincte ,
wles services ainsi créés ou patronnés par la
wCONFEDERATION doivent intégrer dans leur dénomination
wune référence a la CONFEDERATION DES P.M.E. pour autant
"que le statut juridique qui leur est propre n'y fasse

“pas obstacle."”
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Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du
26 septembre 1986 (35) a prononcé la déchéance de la
marque P.M.I. et a rejeté celle de la marque P.M.E..

* concernant la marque P.M.I. @

le Tribunal a retenu que si une Société SODEP dont
l’actionnaire majoritaire est la C.G.P.M.E. éditait une
revue P.M.I. FRANCE, il n’est pas établi que la SODEP se
soit servie du sigle P.M.I. pour identifier d’autres
services ou activités que 1’édition.

De plus l‘existence d’une Société LOCA-P.M.I.ayant pour
objet la location de matériel industriel ne démontre pas
qu‘elle ait été créée a l’initiative de la C.G.P.M.E..

* concernant la marque P.M.E. :

Le Tribunal a retenu que la C.G.P.M.E. a établi que
plusieurs associations et sociétés faisaient usage du
sigle P.M.E. et ont été créées 3 son initiative ce qui a
été confirmé par les experts comptables de ces sociétés.
Celles—-ci avaient des activités diverses.

Le Tribunal a également relevé qu’en tant qu’association
la C.G.P.M.E. était obligée pour diverses activités
visées au dép6t de recourir a des sociétés tierces
n‘ayant pas légalement le droit d’offrir elle-méme ces
services en particulier pour les assurances, garanties
bancaires, gestion de valeurs mobiliéres.

En appel, la Cour de PARIS par arrét du 3 février 1988
(36) a confirmé le jugement concernant la marque P.M.E..
Elle 1'a revanche infirmé sur la déchéance de la marque

P.M.I..
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=

La Cour a considéré que la C.G.P.M.E. avait été a
1’initiative de la création de la Société LOCA-P.M.I.
dont elle détenait le tiers du capital, et que la
C.G.P.M.E. et LOCA—-P.M.I. avaient toujours eu le méme
Président et le méme siége social.En outre, les
structures syndicales de la C.G.P.M.E. retracaient la
création de LOCA-P.M.I..

La Cour a retenu qu‘il était indifférent dans la
dénomination LOCA-P.M.I., que les initiales P.M.I.
puissent correspondre aux termes “pour le matériel
industriel® alors que la marque P.M.I. a été déposée

sans référence a une signification.

Du fait des dispositions légales concernant
les associations, celles—-ci ne peuvent faire exploiter leur marque
visant des services commerciaux que de maniére indirecte.

Si les statuts de l’association prévoient
qu’elle a pour objet de créer ou de susciter la création de
services pour la réalisation des buts qu’elle se propose, on ne
peut que déduire que le tiers exploitant effectif bénéficie d'une

autorisation certaine et non équivoque de l’association.
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Chapitre 2 - L’'usage de la marque sous une forme modifiée:

I1 est fréquent qu‘un titulaire exploite sa
marque sous une forme qui différe de celle déposée.

Cette exploitation permet-elle au propriétaire
actionné en déchéance de conserver le droit né du dépdt du signe
sous sa forme premiére ?

L’article 27 de la loi du 4 janvier 1991 a
intégré dans un texte de droit interne, le principe énoncé par
l’article 5-C-2 de la Convention d’Union de PARIS :

“l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce par le
"propriétaire, sous une forme qui différe par des éléments
“n'altérant pas le caractére distinctif de la marque sous
vlaguelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de
“]'Union n'entrainera pas 1'invalidation de l'enregistrement
“et ne diminuera pas la protection accordée a la marque".

L’article 27 codifié sous article L 714-5 du
C.P.I. dispose en effet qu’‘est assimilé a un usage sérieux de la

marque :

w]'usage de la marque sous une forme modifiée n'en
"altérant pas le caractére distinctif”.

La Convention d’Union de PARIS, ratifiée par
la France, était, dé&s avant la loi de 1991, d’application directe
pour les juridictions nationales. La loi nouvelle a cependant

consacré cette disposition internationale.
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L‘article 5-C-2 met ainsi & la disposition du
titulaire de la marque arguée de déchéance, un moyen de défense
spécifique.

Son application apparait avoir donné lieu a
certaines divergences, voire, & des solutions contradictoires.

Il est ainsi nécessaire d'examiner les
critéres d'appréciation du respect ou de 1l’altération du
caractére distinctif de la marque (section 1).

Se pose également la question de savoir si
l'article 5-C-2 peut recevoir application en présence d’une
pluralité de dépéts.En effet, le titulaire défendeur en
déchéance, peut se prévaloir d’une marque "voisine" enregistrée
et revendiquer 1le bénéfice des dispositions de l’article 5-C-2

(section 2).

Section 1 - L’appréciation de I’altération du caractere distinctif:

L'appréciation par la jurisprudence des moyens
de défense tirés par le défendeur & l’'action en déchéance, de
l'exploitation de la marque sous une forme modifiée, donne lieu a
des décisions contradictoires, tout au moins en apparence.Il s‘en
dégage cependant certains critéres que nous nous proposons
d’examiner.

La lecture de l’article 5-C-2 démontre que son
application est soumise au respect de deux «conditions,

cumulativement.
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11 faut, d‘une part, que la marque soit
utilisée sous une forme modifiée.Il faut ,en outre, que cette
modification n’entraine pas d‘altération du caractére distinctif
de la marque.

Les Tribunaux, pour se conformer a la lettre
du texte, doivent vérifier que ces deux conditions sont , 1l‘une
et 1l’autre, remplies.Il -convient, ainsi, tout d’abord de
constater que la modification apportée & la marque ne doit pas
étre substantielle. A défaut, en effet, l‘exigence de 1l’absence
d’altération du caractére distinctif de cette marque ne serait
pas satisfaite, et cela de maniére évidente.Il est également
évident, que l‘exploitation & 1l’identique de la marque n’entraine
aucune difficulté.L’application de ce principe a des marques
simples ne pose, en soi, que peu de difficultés : l'altération
éventuelle du caractére distinctif de la marque est en effet, en

ce cas, aisée a appréhender.

Nous ferons référence a un arrét de la Cour de PARIS (26
avril 1984 (1)) : la Cour a jugé que l’emploi de la
marque “"Euphén"sous la forme "Euphon" interdit le
prononcé de la déchéance, la suppression de l’accent
circonflexe n’altérant pas le caractére distinctif de la

marque.

En revanche, l’appréciation de l'altération du
caractére distinctif de la marque pose davantage de probléme
lorsqu’il s’agit d‘une marque complexe.

Il convient d‘une part de distinguer entre les

marques qui sont composées d‘une dénomination et d‘un élément
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figuratif (§ 1) et d’autre part celles qui ne sont constituées

gue par une dénomination (§ 2). Il y a lieu de s’y arréter:

§ 1 — LES MARQUES COMPLEXES DONT LE DEPOT COMPREND UNE
DENOMINATION ET UN ELEMENT FIGURATIF :

L’'étude de la jurisprudence permet de dégager d’une

part un principe , d’autre part une exception & ce principe .

A) LE PRINCIPE :

Un arrét de la Cour de PARIS du 13 juin 1980 (2) a
prononcé la déchéance pour non exploitation, d’une
marque déposée sous la forme d’une étiquette . La
Société anonyme PERNOD RICARD est titulaire de trois
enregistrements, déposés pour désigner notamment des
boissons, & savoir la dénomination PASTIS 51 et deux
“Etiquette PASTIS 51" enregistrées respectivement les

30 juillet 1954 et 2 juin 1961.

La Société BOUHY commercialise un produit identique sous
la dénomination PASTIS 69.

PERNOD RICARD assigne BOUHY en imitation illicite,
devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.BOUHY
oppose a cette demande des conclusions reconvention-
nelles tendant au prononcé de la déchéance de la marque,
constituée par la "premiére étiquette PASTIS 51" ,pour

défaut d’exploitation.Le jugement rejette cette demande.



536

En appel, la Cour constate que la marque n‘a pas été
exploitée dans les 5 ans qui préceédent la demande ( la
procédure se déroule sous l’empire de la loi de
1964). Elle retient que c'’est ainsi a tort que le
Tribunal a appliqué l’article 5-C-2 de la Convention
d’Union de PARIS. En effet, PERNOD RICARD s’était
prévalu de 1’exploitation de la "deuxiéme étiquette
PASTIS 51" comme étant de nature & faire échec a
l’admission de l’action en déchéance engagée a
l’encontre de la premieére étiquette.

La Cour a constaté que la disparition de certains
éléments de 1l’étiquette premiére , dans l’étiquette
exploitée, altére sensiblement le caractére distinctif

de la marque non exploitée.

La Cour nous parait avoir ici fait une
application exacte de l’article 5-C-2.I1 y a lieu de comparer en
effet les deux étiquettes :

La premiére étiquette est composée de la
dénomination PASTIS 51 , accompagnée d’‘une combinaison d’éléments
graphiques que la Cour juge distinctifs en eux-mémes.

La seconde étiquette est composée de la
dénomination PASTIS 51 identique a celle de la premiére
étiquette, et d’éléments graphiques dont chacun est distinctif en
lui-méme.

Cependant, certains éléments de la premiére
étiquette ne se retrouvent pas dans la seconde. La Cour retient
donc que méme si ces deux étiquettes sont analogues il y a eu,

par la seconde, altération du caractére distinctif de 1la
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premieére.Il y a donc lieu de distinguer la notion d’analogie de
celle de “caractére distinctif au sens du droit des marques”.Par
cette distinction , la Cour marque sa volonté de procéder, a
l’occasion d’une action en déchéance, & un examen minutieux de
chacun des éléments composant la marque enregistrée.lLes critéres
de l’examen sont donc fondamentalement différents de ceux qui
président & 1‘appréciation du bien fondé d’‘une action en
contrefagon, par imitation. Rappelons en effet que l’appréciation
de la contrefacon par imitation se fait par référence au risque
de confusion qui résulterait, pour le consommateur d‘attention
moyenne n‘ayant pas simultanément sous les yeux les deux
produits, de l’examen d’un seul d’entre eux, quant & l‘origine du
produit .

De méme, la notion de "pouvoir distinctif" telle
qu’elle gouverne l’appréciation de la contrefagon, est différente
de la notion de “caractére distinctif" examinée & 1l’occasion
d’une action en déchéance : 1‘élément distinctif et essentiel de
la marque tel qu’il est protégé par l’action en contrefagon, ne
peut, & lui seul, permettre d’écarter l’‘action en déchéance ;
l'imitation sera en effet admise si 1la marque analogue dont
l‘usage est revendiqué, pour l‘application de 1l’article 5-C-2
présente également d‘autres éléments distinctifs, qui ne se
retrouvent pas sans altération ,dans la marque litigieuse.Il
résulte donc de cet arrét, que chacun des éléments
caractéristiques d’une marque complexe, s'il est estimé
“distinctif" doit se retrouver dans la marque dont
l’exploitation est revendiquée, pour l’application de 1l’article

5-C-2.
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On aurait pu penser, pour le cas d’espéce, que
l’exploitation de la seule dénomination PASTIS 51 sous une forme
identique pour les deux enregistrements d‘étiquettes aurait pu
étre jugée suffisante pour écarter la déchéance.Il n’en a
cependant rien été. La Cour a, en effet, considéré qu’a chacun
des éléments composant 1’étiquette s‘attachait un pouvoir
distinctif propre.Ainsi, la disparition de certains d’entre eux,
(sur la deuxiéme étiquette) interdisait d’invoquer le bénéfice de
l’article 5-C-2.

La dénomination PASTIS 51 n’est pas, a elle

seule, constitutive du caractére distinctif de 1l’étiquette.

Dans une autre affaire,un arrét du 22 février 1983 de la
Cour de PARIS (3) pourrait, a premiére lecture, laisser
a4 penser que la Cour ait adopté une position différente,
en rejetant une demande reconventionnelle en déchéance
opposée par la Société JEMSI , a une action en
contrefagon dirigée contre elle par la Société SAEZ
MERINO , relativement & la marque LOVE’S utilisée pour
des blue jeans. SAEZ MERINO avait assigné JEMSI en
contrefacon et en concurrence déloyale.

La marque arguée de déchéance est une marque complexe
composée d‘un rectangle a l’intérieur duquel figure le
mot LOIS avec au-dessous a droite un bovin stylisé vu

de profil.

La Société JEMSI a soutenu que l'‘exploitation dont

se prévalait SAEZ MERINO n’‘était pas de nature & éviter
la déchéance.En effet, la marque exploitée n‘était pas

identique a celle figurant au dépdt attaqueé .
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Le boeuf arrété de profil, avait été remplacé par un
taureau, stylisé, en mouvement "vu de trois quarts".Le
mot LOIS ne se trouvait pas au méme endroit a
l’intérieur du rectangle et était écrit en gros
caractéres a la différence de ceux utilisés pour la
réalisation de la marque dont se prévalaient les

consorts SAEZ MERINO.

La Cour de PARIS, confirmant un jugement du Tribunal

de Grande Instance de PARIS du 20 octobre 1981 (4),
retient que la marque a bien été exploitée sous une

forme modifiée, mais elle refuse de suivre
1’arqumentation de JEMSI, qui y voit une altération du
caracteére distinctif de la marque. La Cour consideére ,en
effet, que les éléments qui composent la marque complexe
a savoir le mot LOIS, le rectangle et le bovin, sont

tous les trois exploités; chaque élément constitutif de
la marque complexe , auquel s’attache un caractere
distinctif en lui-méme, est repris, malgré de légéres
différences. En l’espé&ce il n'y a pas suppression
d’éléments distinctifs, a la différence de l’espéce
ayant donné lieu & l‘arrét du 13 juin 1980 commenté ci-
dessus.Chaque élément qui revét un caractére distinctif
et qui, par la, confére une distinctivité a l’ensemble
de la marque complexe, est utilisé.La Cour écarte
1’argument invoqué par JEMSI selon lequel la
substitution & l‘effigie d’un bovin arrété , d’un
taureau de corrida,en mouvement, et la modification des

caractéres utilisés pour l’écriture du mot LOIS
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auraient constitué une altération du caractére

distinctif.

La Cour s'est ainsi attachée & constater
l’utilisation des trois caractéres distinctifs, essentiels de la
marque , et leur réunion. La substitution d’un taureau a un boeuf
et la différence de leur présentation importent peu, dés lors
qu’il s‘agit d‘un bovin.La modification des caractéres selon
lesquels est tracé le mot LOIS, ne porte pas davantage en soi
atteinte au caractére distinctif, qui s’attache & ce mot en lui-
méme. La solution aurait pu & notre sens étre différente, si,
par exemple le mot LOIS avait cessé d’étre inscrit a l'’intérieur
du rectangle pour se situer a un autre emplacement de
l’étiquette.

La Cour nous apparait avoir ainsi fait de
l’article 5-C-2, une application conforme au texte : elle a
retenu que la marque n‘était pas atteinte du fait de son

exploitation sous une forme modifiée, dés lors que les caracteéres

distinctifs essentiels n‘en étaient pas altérés.

La Cour de VERSAILLES, par un arrét du 29 octobre 1985
(5) a prononcé la déchéance d'une marque, propriété de

la Société FRALIB . Le dépdt concernait un emballage
pour potages en sachets de couleurs rouge,vert, jaune et
argent; y était représentée une éoupiére fumante, et
imprimé le texte suivant :

"Royco potage aux 6 légumes, prét en 12 minutes".

La Société DES PRODUITS DU MAIS (S.P.M.) a conclu & la

déchéance de la marque pour défaut d’exploitation.
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FRALIB , sur le fondement de l’article 5-C-2 a

contredit a la demande.Elle reconnaissait avoir fait
usage de sa marque sous une forme modifiée, mais
soutenait que le caractére distinctif en avait été
conservé. En premiére instance, le Tribunal a fait droit
a ce moyen de défense. S.P.M. a fait appel.La Cour a
infirmé le jugement.

La Cour constate tout d’abord que 1l‘emballage
effectivement exploité et qui a fait l‘objet d’un
deuxieéme dépdt sous la dénomination “"potage Royco 6
légumes" est séparé par de nombreuses différences de la
marque arguée de déchéance. Elle en dresse la liste.

Elle releve que, de la marque complexe arguée déchue, il
ne subsiste que “sous une forme d'ailleurs différente

les termes "Royco 6 légumes"".La Cour constate donc que
la marque a été exploitée sous une forme modifiée.

FRALIB avait soutenu que les termes communs aux deux
marques constituaient la partie essentielle du signe et
que la seule dénomination ROYCO doit étre considérée
comme caractéristique se distinguant des autres éléments
de la marque complexe.

Mais la Cour a écarté cette argumentation, et a relevé
qu’il y avait eu suppression de plusieurs éléments et
adjonction d’autres. Les modifications ainsi apportées
“non seulement donnent un aspect plus moderne a
l'emballage mais révélent une intention publicitaire
différente, en mettant pour la premiére fois 1l'accent

sur les produits naturels qui composent le potage”.
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L’élément caractéristique essentiel de la marque
complexe demeure ROYCO mais cette considération n‘a
intérét que pour ce qui concernerait une action en
contrefagon. Elle ne fait pas obstacle & la déchéance
de la marque.

La solution retenue par la Cour de VERSAILLES nous

parait mériter entiére approbation.

Par ailleurs, la Société FROMAGERIES BEL a assigné la
Société BESNIER en déchéance de ses droits sur une
marque complexe semi-figurative désignant des produits
laitiers : "J’(suivie de la représentation d’un coeur)
COEURMANDIE".

BESNIER a opposé l‘exploitation de sa marque sous une
forme modifiée. Elle a produit un émballage de fromage
sur lequel étaient reproduits les éléments distinctifs
de la marque. La dénomination COEURMANDIE était inscrite
dans un arc de cercle et en caractéres semblables a ceux
du dépdét. Au dessous était situé un dessin représentant
un coeur dans sa partie haute. Sur la partie gauche du
coeur était représenté un enfant assis, un fromage

dans la main droite et la main gauche posée sur son
coeur.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le

11 mars 1994 (6) , que le caractére distinctif de

la marque n‘avait pas été altéré. La dénomination
COEURMANDIE dans ce graphisme et la représentation

d’un coeur constituent deux éléments distinctifs de la

marque litigieuse.
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Selon le Tribunal, “ces deux éléments sont liés entre
eux par la présence de 1'enfant qui a la main sur son

coeur ce qui signifie : j'aime ".

Cette solution nous parait faire une
appréciation extensive de la non altération du caractére

distinctif de la marque.

L’on peut relever un certain nombre d’autres
décisions,qui ont fait application, dans des espéces voisines,
des mémes principes :

- Tribunal Grande Instance de PARIS 25 octobre 1991 (7)
(RICHESMONTS);
- Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE 22 février

1993 (8) (LA BEAUTE EN LIBERTE).

Ainsi, les principes posés par les
juridictions du fond sont clairs : lorsqu’une marque complexe est
composée d‘une dénomination et d‘un élément figuratif, chaque
élément de la marque complexe rqui présente un caractere
distinctif en soi doit étre exploité, pour que le titulaire de
la marque puisse bénéficier des dispositions de l’article 5-C-2
de la Convention d’Union de PARIS.

Cette exploitation peut cependant se faire
sous une forme différente de celle du dépdt.

Si ces conditions ne sont pas remplies par
chacun des éléments distinctifs composant la marque complexe ,
est-il néanmoins possible de revendiquer l’application de cet

article ?



544

B) L’EXCEPTION :

Par un arrét du 31 mai 1978 (9) la Cour d’Appel de PARIS
a rejeté une demande en déchéance visant une marque
composée d‘un élément figuratif et d‘une dénomination,
cela alors que seul l’un de ces éléments était
effectivement exploité. La Cour s'’est déterminée par

référence a4 l’article 5-C-2.

La Société LIOTARD, ayant notamment pour objet
l’exploitation d’activités industrielles ou commerciales
concernant les produits métallurgiques ,avait déposé une
marque complexe.

Elle est décrite par la Cour comme “"comprenant, a
l'intérieur d'une circonférence, un cercle de méme
centre portant 1'inscription LILOR et entouré de
guatorze pales ou ailettes tournées de la droite vers la
gauche et ressemblant & celles d'une turbine”.

La Société LIOTARD a constaté que des produits

identiques a ceux visés au dépdt étaient offerts a la
vente, sous une marque estimée contrefaisante, par la
Société allemande GARDENA et sa filiale frangaise.
GARDENA avait effectué un premier dépdt, portant sur une
marque complexe , composée d‘un cercle entouré de huit
pales ou ailettes tournées de la gauche vers la droite,
ressemblant & celles d’une turbine. Un deuxiéme dépét

avait également été effectué par GARDENA comprenant les
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éléments de la marque décrits ci-dessus, surmontant le
vocable GARDENA.

La Société LIOTARD a assigné les deux Sociétés GARDENA
en contrefagon, en imitation et en concurrence déloyale.
Celles—ci , ont, reconventionnellement, conclu & la
déchéance de la Société LIOTARD quant a ses droits sur

la marque dont elle était titulaire , et ce pour non
exploitation dans les 5 années ayant précédé la demande
(application de la loi de 1964 alors en vigueur).

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par jugement
du 18 mars 1976 (10) a rejeté cette demande en

déchéance. Appel a été relevé de ce jugement.

La Cour constate que le signe effectivement utilisé

comme marque par la Société LIOTARD et sur lequel elle
fonde son action ,ne correspond pas & la marque complexe
déposée et décrite. L'exploitation porte sur un seul
élément du dépdt, & savoir le cercle intérieur entouré
de 14 ailettes ou pales tournées de la droite vers la
gauche.Les autres éléments (l’inscription LILOR et la
circonférence extérieure ne sont pas reproduits par le

signe exploité).

Selon la jurisprudence examinée précédemment
ci-dessus , chaque élément du dépdét de la marque complexe est
affecté d'un caractére distinctif propre ; 1l’ensemble de ces
éléments doit donc étre exploité dans le signe invoqué pour faire
échec, par application de 1l’article 5-C-2 , a 1l'action en

déchéance.
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De plus, en l’espéce, la Cour reléve que lors
du dépét, la Société LIOTARD a pris soin de préciser que la
marque décrite doit étre “"prise en elle-méme et dans chacun de
ses éléments".

Ainsi peut-on dire que la volonté du déposant
était que chaque élément composant la marque complexe soit
considéré en lui-méme, et non uniquement comme la partie d’un
tout dont 1l’ensemble était caractéristique de la marque.

C’est cette précision qui a permis & la
Société LIOTARD d’échapper & la déchéance pour non exploitation.

La marque n’a donc plus été considérée comme
devant étre prise en son entier; la Cour a considéré ici que
l‘exploitation de chacun des éléments distinctifs et essentiels
de la marque valait exploitation de la marque en son entier. La
Cour a cependant pris la précaution de préciser que cette
solution était subordonnée au respect de deux conditions : il
faut , pour faire échec & la déchéance, que l’élément exploité
soit & la fois distinctif et essentiel.Il faut également dque
chacun de ces éléments soit susceptible de bénéficier,a lui seul,
de la protection. A bon droit, la Cour a considéré que le cercle
intérieur, entouré de ses pales ou ailettes satisfaisait a ces

deux conditions.

Les critéres selon lesquels il peut étre fait
application de 1l’article 5-C-2 aux marques complexes composées
d’éléments figuratifs et d‘une dénomination étant ainsi définis,
il importe & présent d’‘examiner les solutions données par la
jurisprudence, lorsque la marque est composée exclusivement d‘une

ou de dénominations .
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§ 2 - LES MARQUES CONSTITUEES EXCLUSIVEMENT DE
DENOMINATIONS :

Le titulaire d’une marque dite dénominative
peut également se prévaloir de l‘usage de cette marque sous une
forme modifiée. Il y aura lieu de distinguer entre d‘une part
1'hypothése selon laquelle le dépdt vise une marque complexe, et

celle ,inverse, oll le dépdt d‘une marque simple a été effectué.

A) L’USAGE D’UNE MARQUE COMPLEXE SOUS UNE FORME MODIFIEE :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de

PARIS du 2 novembre 1987 (11) a rejeté une action en
déchéance, intentée pour défaut d’exploitation par la
Société DISTRIMAG , & l’encontre de la marque complexe
LE KANGOUROU déposée le 18 décembre 1975 par la Société
SODIMA.

La marque n’avait, en effet, été exploitée que sous la
forme KANGOUROU ou KANGOU, qui différait des termes
littéraux de la marque déposée.

Le Tribunal a retenu que la suppression de l’article
défini "le" n’altérait pas le caractére distinctif

essentiel de la marque.
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Cette solution doit étre approuvée , car cet
article est en soi banal et n’est assorti, d’aucun caractére

distinctif.

Le Tribunal va cependant plus loin, en estimant que
l’utilisation de la marque, sous la forme abrégée
"KANGOU", n’en altére pas non plus le caractére

distinctif.

L‘on peut se poser la question de
l’opportunité d’une éventuelle généralisation de cette solution.

En 1l’espeéce, en effet, le retrait d’une
syllabe a un substantif n’a pas nécessairement pour effet de
conserver au vocable ainsi créé un lien effectif avec le mot
originaire. La solution efit-elle été identique si KANGOUROU au
lieu d’étre abrégé en KANGOU l‘avait été en GOUROU ?

La marque doit étre appréciée dans son

ensemble.

La Cour d’'Appel de PARIS, par arrét du 26 avril 1990

(12) infirmant un jugement de la 3e Chambre du Tribunal
de Grande Instance de PARIS du 16 décembre 1987 (13), a,
par référence a l’article 5-C-2, jugé que l'exploitation
sous la forme RELAX de la marque déposée LE RELAX
permettait au titulaire d’échapper & la déchéance.
L’'arrét précise que “"les articles (le,la,au) ajoutés a
l'élément attractif de la marque n'altérent pas celui-ci
leur pouvoir distinctif n‘'étant nullement évident pour

le public".
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L’arrét de la Cour de PARIS est d‘autant plus
significatif que le jugement qu‘elle infirme s’était déterminé
par référence au fait que la marque avait été exploitée sous la
forme "RELAX , le vrai".Il y avait bien en ce cas altération du
caractére distinctif , par d‘une part, l’adjonction de l’adjectif
"vrai", et le transfert de l’article “le" ,aprés le substantif

RELAX. La Cour ne s’y est pas arrétée.

Une solution identique a été adoptée par la Cour d’Appel
de PARIS (31 mai 1988 (14)) dans des circonstances de
fait analogues mais relatives & une action en nullité de
marque.

Un sieur.-JOULIN titulaire d’une marque CROISSANTERIE
avait concédé une licence d’exploitation & la

Société LA CROISSANTERIE qui exploitait cette marque
sous la forme LA CROISSANTERIE.

Un sieur GUILLON a assigné JOULIN et la Société LA
CROISSANTERIE en nullité d’une part de la marque
CROISSANTERIE et d’autre part du contrat de licence.

La Cour a jugé qu’‘en application de l'article 5-C-2,
l’adjonction de l’article LA devant la dénomination
CROISSANTERIE n’altérait pas le caractére distinctif de

la marque déposée par JOULIN.

Par un jugement du 11 octobre 1989 (15), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS, a rejeté la demande en

déchéance pour défaut d’exploitation, dirigée a
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1’encontre d’une Société NAVIFRANCE et cela par
application des dispositions de l'article 5-C-2.

La Société NAVIFRANCE est titulaire des marques
NAVIFRANCE, NAVIFRANCE LA CENTRALE DES CROISIERES,
NAVIFRANCE LA BOUTIQUE DE LA CROISIERE et NAVIFRANCE LA
MAISON DE LA CROISIERE.

La Société FIPAL assignée en usurpation de dénomination
sociale et de nom commercial, en contrefagon et en
imitation illicite de marque, a, par voie
reconventionnelle , conclu & ce que soit prononcée la
déchéance des marques NAVIFRANCE LA MAISON DE LA
CROISIERE et NAVIFRANCE LA BOUTIQUE DE LA CROISIERE.

La Société NAVIFRANCE, se prévalant de l‘article

5-C—2, a invoqué l’exploitation de la marque

NAVIFRANCE comme étant de nature & faire échec a
l’action en déchéance. Le Tribunal 1’a suivi.Il estime

en effet que NAVIFRANCE constitue l‘élément attractif et
essentiel de nature a exercer, a lui seul ,le pouvoir
attractif des marques; les expressions MAISON DE LA
CROISIERE et BOUTIQUE DE LA CROISIERE y ajoutent
uniquement une information tenant aux services auxquels

la marque est appliquée.

L’exploitation de la marque, sous une forme
amputée des termes descriptifs de 1l'objet ou des services
offerts, vaut exploitation de la marque entigre.

Cette solution nous parait pouvoir étre

étendue & la suppression de tous termes nécessaires, génériques

ou usuels et plus généralement ceux dépourvus de caractere
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distinctif, au sens de l’article L 711 - 2 du Code de la
Propriété 1Intellectuelle, tels les signes ou dénominations
pouvant servir a désigner une caractéristique du produit ou du
service ,l’espéce, la qualité, la quantité, la destination , la
valeur, la provenance géographique, 1l’époque de production du
bien ou de la prestation de service.

I1 est donc essentiel d’examiner produit par
produit, service par service, le caractére distinctif auquel
l’on peut se référer .Ne peuvent étre considérés comme essentiels
et distinctifs les termes qui ne pourraient, & eux seuls, faire
valablement l’objet d‘un dépét.

La distinctivité s’apprécie toujours par

référence au principe de spécialité.

L‘on peut trouver confirmation de cette position a

la lecture d‘un jugement de la 3e Chambre du Tribunal de
Grande Instance de PARIS du 25 octobre 1989 (16) qui a
décidé que la marque complexe déposée BOSTON—CREATION
pour désigner des produits vestimentaires, pouvait étre
exploitée sous la forme BOSTON. |

En effet, dit le Tribunal, le mot CREATION dans le
domaine vestimentaire est tout a fait banal et dépourvu
de caractére distinctif.Sa suppression n'altére, ainsi,
pas le caractére distinctif de la marque BOSTON
CREATION, le mot BOSTON étant & lui seul 1’élément

essentiel et distinctif de la marque complexe déposée.

Un arrét de la Cour d’Appel de BESANCON du 19 septembre
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1988 (17) a prononcé la déchéance d’une marque JUS DE
FRUIT FOU déposée par la Société ETABLISSEMENTS HENRI
MAIRE pour désigner des jus de fruits.

Elle a jugé que le titulaire de la marque ne pouvait
s’'opposer & la demande en déchéance, en invoquant l'’ex-
ploitation qu’il faisait d‘une autre marque constituée
par la dénomination VIN FOU déposée pour désigner des
vins.

“"En effet, il ne peut étre soutenu que le caractére
distinctif essentiel de la marque est le qualificatif
"fou", la marque devant étre appréciée dans son

ensemble”.

Dans une autre espéce, une Société LA COMPAGNIE DES
BEBES qui a déposé une marque BABY COOL a été assignée
en contrefacon par une Société U.F.C. titulaire d’une
marque internationale BABY COOL DIFFUSION.

La COMPAGNIE DES BEBES a demandé la déchéance des droits
d'U.F.C.. Celle-ci a opposé le bénéfice de l'’article
5-C-2 et l’usage de sa marque sous la forme dénominative
BABY COOL.

La Cour d’Appel de PARIS, par arrét du 16 janvier 1995
(18) a jugé que l’exploitation des produits visés au
dépét de la marque BABY COOL DIFFUSION avait bien été
effectuée sous la forme de la dénomination BABY COOL.

La Cour a relevé que la dénomination BABY COOL avait
été exploitée & titre de marque en séparant les deux
mots et ce,conformément au dépdbt international en cause.

Elle a également considéré sans incidence le fait que le
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mot "diffusion" n’ait pas été utilisé "dés lors que dans
l'ensemble déposé la dénomination "Baby Cool" seule
mise en exergue, exerce a elle seule la fonction dis-
tinctive de la marque et en constitue 1'élément

essentiel”.

La questionlpourrait se poser de savoir si la
solution serait identique en présence d’une marque composée d’une
association de termes qui, pris individuellement, sont
exclusivement descriptifs ou banaux, et dont seule l’association
confére a la marque son originalité , en 1lui conférant un
caractére distinctif.La validité d’une telle marque ne peut , en
effet, étre contestée.

L’'exploitation d’une telle marque complexe
privée de 1l’un de ses éléments, peut-elle encore , en ce cas,
étre considérée comme l’exploitation de la marque entiére? La
réponse & cette question semble devoir étre négative : en ce cas
il apparait, en effet, que cette suppression emporte altération
du caractére distinctif de la marque. C’est,en effet, comme
précisé, le seul assemblage de ces termes banaux qui confére a
la marque son caractére distinctif , et en permet la protection.

En revanche, l’exploitation de 1l’un des
termes,uniquement, d‘une marque complexe composée de termes
distinctifs, peut altérer 1le caractére distinctif de la marque

complexe.

Par un jugement du 5 juin 1991 (19), la 3e Chambre du
Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué sur les

conclusions prises reconventionnellement par la Société



554

BIC , tendant au prononcé de la déchéance pour défaut
d’exploitation de la marque LIGNE NUE, propriété de la
Société RENE GUINOT, pour désigner des produits
cosmétiques.

La Société GUINOT s’est prévalue de l’exploitation

de sa marque sous la forme NU et NU DOUCEUR

CORPORELLE. Elle a invoqué le bénéfice de l’article
5-C-2.

Le Tribunal estime — et cette solution apparait
indiscutable - que la suppression du mot LIGNE et la
transformation du mot NUE en NU altére substantiellement
le caractére distinctif de la marque déposée.La solution
devait étre identique, méme si seul le mot LIGNE avait

été exploité.

Il y a altération du caractére distinctif
lorsque l’ordre des différents termes composant une marque a été

modifieé.

Une dame DE ROBIEN est titulaire des marques
dénominatives DIVINE BEAUTE et BEAUTE DIVINE pour
désigner des produits de beauté.
| La Société PARFUMS UNGARO a assigné Madame DE ROBIEN
| en déchéance de ses droits sur la marque DIVINE BEAUTE.
Madame DE ROBIEN s’est prévalue de l’exploitation de la
marque BEAUTE DIVINE comme valant exploitation de la
marque DIVINE BEAUTE.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

2 avril 1987 (20) a retenu que les marques DIVINE BEAUTE
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et BEAUTE DIVINE présentaient des disparités phoniques
et visuelles telles, que l’emploi de la dénomination
BEAUTE DIVINE qui dénature la marque DIVINE BEAUTE

ne pouvait permettre & Madame DE ROBIEN de conserver ses
droits sur cette marque en application de 1l’article

5—C-2.

Il nous reste, enfin, a examiner les
conséquences de l’exploitation sous une forme modifiée d‘une

marque simple.

B) L°USAGE D°UNE MARQUE SIMPLE SOUS UNE FORME MODIFIEE:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 19 décembre 1990 (21) a rejeté une demande en
déchéance pour défaut d’exploitation , présentée par la
Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a l’encontre des
marques propriété de la Société BOEHRINGER MANNHEIM
GMBH.Cette derniére est titulaire de 4 marques , HESTIA
MANNHEIM, HESTIA MANNHEIM présentée sous forme
graphique, HESTIA et HESTIAN .

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a déposé la

marque HESTIA apreés avoir présenté sa demande en
déchéance.La demande en déchéance visait les 4 marques.
Concernant la marque HESTIAN la Société BOEHRINGER a
précisé qu’elle avait renoncé a la partie frangaise de
son dépdt international.La demande était donc devenue

sans objet quant a cette marque.
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La Société BOEHRINGER démontrait par ailleurs avoir
utilisé la marque HESTIA MANNHEIM sous sa forme
graphique; elle soutenait que cette exploitation était
de nature a faire échec a la demande en déchéance formée
4 l'encontre des marques nominatives HESTIA et HESTIA
MANNHEIM. Le Tribunal, par application de l’article

5~C-2 de la Convention d’Union de PARIS, a fait droit a
ce moyen. Il estime que l’adjonction du graphisme
n‘altére pas le caractére distinctif de la marque
nominative HESTIA MANNHEIM.

Le Tribunal retient, de méme,que le fait d’exploiter 1la
margque HESTIA sous la forme HESTIA MANNHEIM (sous sa
forme graphique) n’altére en rien le caractere

distinctif de la premiere marque, l’adjonction de
MANNHEIM renvoyant exclusivement au siége social de

l’entreprise BOEHRINGER.

La référence faite par cette décision, a la
nature purement indicative du terme MANNHEIM ne suscite aucun
commentaire particulier. Cette adjonction n’‘emporte en effet pas

altération du caractére distinctif de la marque.

Dans une autre affaire, une Société CORMOULS-HOULES est
titulaire d’une marque TIFFANY. Elle a assigné en
contrefagon de sa marque une Société LE TIFFANY, laquelle
a demandé la déchéance de la marque opposée pour les
produits visés au dépbt.

La Société CORMOULS s'’est prévalue de l’exploitation de

sa marque par la Société LANGUEDOC-LOISIRS sa licenciée,
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=

qui exploitait un restaurant a TOULOUSE. L’exploitation
de la marque avait eu lieu sous la forme TIFFANY'S et
TIFFANY’S TOULOUSE.

La Cour d'Appel de PARIS a jugé le 13 juin 1977 (22)
qu’il était vain de prétendre que “l'utilisation des
formes Tiffany's et Tiffany's Toulouse ne constituerait
pas une exploitation de la marque Tiffany alors que ses
formes en reproduisent la partie essentielle et

distinctive".

Cette décision ne s’est pas expressément
référée & l’article 5-C-2 mais la solution mérite approbation.
L'adjonction d‘un "S" ne suffit pas & altérer 1le caractere
distinctif du mot TIFFANY.

De méme, l’adjonction du terme TOULOUSE ne

correspond qu’au lieu de l'’exploitation de la marque.

En revanche, la solution retenue dans
l'affaire HESTIA selon laquelle la modification du graphisme de
présentation de la marque n’altére pas le caractére distinctif,

n‘est pas unanimement admise .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de
SAINT-NAZAIRE du 22 février 1993 (23) a refusé de
considérer que l’exploitation de la dénomination
présentée en caractéres d’imprimerie, de la marque LA
BEAUTE EN LIBERTE pour désigner des produits de
parfumerie ,produits cosmétiques,institut de beautég,

valait exploitation de la marque complexe LA BEAUTE EN
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LIBERTE, présentée sous forme d’écriture cursive, a
l’intérieur d’un cartouche rectangulaire fantaisie.Le
Tribunal retient ici que :"le caractére distinctif de
cette marque ne réside pas uniquement dans 1l'association
des mots mais aussi dans leur calligraphie qui
contribue de maniére essentielle a leur caractére de

fantaisie et d'originalité"”.

Cette position peut, il est vrai, s’expliquer
par référence aux produits et services couverts par la marque, la

dénomination en cause n’‘étant que faiblement distinctive.

Dans une autre esp&ce, une Société SINALCO avait assi-
gné la Société B.S.N. en déchéance de ses droits sur les
marques SIC—COLA et SICOLA. La Société B.S.N.s’était
prévalue de 1l’exploitation des dénominations SIC ORANGE,
SIC CITRON, SIC LIMONADE pour faire échec a la demande
en déchéance de la marque SIC-COLA en application de
l’'article 5-C-2.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

(9 mai 1985 (24)) a retenu que l’élément essentiel et
distinctif dans la marque SIC-COLA était SIC.

COLA n’est qu’un terme descriptif pour désigner une
boisson & base de graines de Cola .

Il a jugé que le terme SIC était reproduit en son
entier avec le méme caractére dans les dénominations SIC
ORANGE, SIC CITRON et SIC LIMONADE.

Le Tribunal a cependant précisé que ce raisonnement

ne saurait étre retenu concernant la marque SICOLA.
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Le terme SIC a perdu son individualité et s’est fondu
dans un ensemble pour constituer un tout indivisible.
La marque SICOLA a été "altérée trés sensiblement" par
l’exploitation des trois dénominations ayant pour
radical SIC. La déchéance de la marque SICOLA a donc

été prononcée.

Dans la marque SIC-COLA, le mot exploité SIC
est protégeable en lui-méme, il est isolé et essentiel. Ce n’est

pas le cas dans la marque simple SICOLA.

La Société JOHNSON & JOHNSON a assigné la Société
BEIERSDORF AG en déchéance de ses droits sur les marques
TRICODUR et TRICOFIX.

La société défenderesse a soutenu que l’exploitation de
la marque déposée TRICOPLAST lui permettait en applica-
tion de l’article 5-C-2 d’échapper a la déchéance des
marques TRICODUR et TRICOFIX.

Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS n'’a pas
fait droit & cette arqumentation (16 décembre 1986
(25)). En effet, le radical TRICO des trois marques

est identique, mais la substitution des lettres FIX

ou DUR a sensiblement altéré le caractére distinctif

de la marque

L’article 5-C-2 n'était, a juste titre, pas

applicable en l'’espeéce.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de PARIS a jugé, par
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arrét du 13 juin 1991 (26) que la marque SVP (déposée
par la Société SVP),objet d’une demande en déchéance
introduite par la Société SEVP AUTOMOBILES, doit étre
considérée comme exploitée dés lors qu’elle a été
utilisée sous la forme INDEX SVP , le mot "INDEX" ayant
un caracteére descriptif. La dénomination INDEX SVP était
en effet exploitée pour fournir aux abonnés des
renseignements succincts et des références notamment
dans les domaines des produits et services visés dans

le dépébt.

Par arrét du 10 février 1992, (27), la Cour de TOULOUSE
a estimé que Monsieur PEDRO SANS LLOPART , titulaire de
la marque SANS, pouvait opposer & une demande en
déchéance concernant cette marque, une exploitation
valable de celle-ci, sous la forme SANS SPORTSWEAR. La
Cour retient "que 1'élément essentiel et distinctif de

la marque SANS SPORTSWEAR est bien la dénomination

"SANS" (qui est la patronyme du sieur SANS) d'autant que
le terme SPORTSWEAR ajouté & l'élément attractif de la
marque n'est qu'un terme générique dont le pouvoir

distinctif n'est nullement évident pour le public".

Ce terme SPORTSWEAR est effectivement un terme
générique, pour les produits ou services désignés dans
l’enregistrement. La Cour ne pouvait donc que retenir qu’il ne

possédait aucun pouvoir attractif en 1’espeéece.

Nous ferons également référence & un jugement du
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Tribunal de Grande Instance d’ANNECY du ler décembre
1982 (28). Une Société STENVAL a sollicité le prononcé
de la déchéance d’une marque COCKTAIL déposée par une
Société LES FROMAGERS SAVOYARDS pour désigner des
produits laitiers et fromagers.

La société défenderesse s’est prévalue de
l’exploitation indirecte de sa marque sous la forme
BABY COCKTAIL.

Le Tribunal a rejeté la demande de déchéance et a jugé
qu’il importait peu *“que le mot Cocktail ait été accolé
au mot Baby, le terme vedette de la marque "Baby

Cocktail” étant le mot Cocktail".

Cette solution nous semble faire une
application trop extensive du principe énoncé & l’article 5-C-2
bien que ne s'y référant pas expressément.

En effet, le caractére distinctif de la marque
COCKTAIL nous semble altéré par l’adjonction du mot BABY.

La référence faite par le Tribunal au mot
"vedette" de la dénominétion BABY COKTAIL ne veut pas dire que le
mot BABY pour exploiter des produits laitiers soit dépourvu de

tout caractére distinctif.

Il convient de retenir que 1l’altération du
caractére distinctif d‘une marque nominative semble pouvoir
s'apprécier par référence aux dispositions de l‘article L 711 - 2
du Code de la Propriété 1Intellectuelle. L‘’appréciation du
caractére distinctif , au sens de l’article L 711-2 du Code de

la Propriété Intellectuelle, des termes faisant l‘objet de 1la



562

suppression ou de l’adjonction est faite cas d'espéce par cas
d’espéce, en fonction du principe de spécialité.

C’est en effet toujours en prenant en
considération le produit ou le service concerné que l’existence
ou l'’absence du caractére distinctif peut étre appréciée.

En outre, lorsque 1l’enregistrement vise deux
ou plusieurs produits ou services déterminés, la situation
s’apprécie au regard de chacun d’entre eux. La constatation de
l’absence d’un tel caractére distinctif pour 1l’un des produits ou
des services ne porte pas nécessairement les mémes effets pour
les autres. Il ne faut en effet pas s’en tenir & la seule
similarité des produits ou services visés & l’enregistrement.

De ménme, l’appréciation du caracteéere
distinctif doit étre distinguée de 1la notion de risque de
confusion. Ce risque, essentiel pour l'’appréciation de l’atteinte
au droit de marque, est en revanche étranger & 1la notion de

déchéance, méme si dans certaines espéces il semble que ces

notions se confondent.
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Section 2 - La forme modifiée lors du dépot : L’article 5-C-2 de la
Convention d’Union de Paris et la pluralité de dépots :

L’application de 1l’article 5-C-2 n’‘est pas
uniquement limitée & 1l’appréciation de l'altération du caracteére
distinctif de la marque. Ces dispositions régissent également les
conséquences du dépdét de marques "voisines".

En effet, le titulaire de la marque arguée
déchue peut étre tenté de se prévaloir d’un enregistrement
"voisin" dont est titulaire un tiers (§ 1) ou dont il détient
lui-méme les droits (§ 2). La situation ne sera d’ailleurs pas

identique dans l’un et l’autre cas :

§ 1 — LES DEPOTS ONT ETE EFFECTUES PAR DEUX PERSONNES
DIFFERENTES :

En réponse a une demande en déchéance ,le
| titulaire de la marque peut opposer l’exploitation de celle-ci
| par un tiers;le principe est unanimement admis .Au nombre des
conditions de son application figure en régle générale un
contrat , souscrit entre le titulaire de la marque et celui qui
l’exploite. Des difficultés d’interprétation sont prévisibles ,

lorsque 1l’‘exploitant distinct du titulaire, est lui-méme

détenteur d‘une marque identique ou “voisine". La juridiction
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n‘est alors pas liée par la qualification donnée par les parties
& leur convention.

De méme, des difficultés peuvent surgir
lorsque le titulaire de la marque est une personne physique, et
que l’exploitant est une personne morale, qu‘il contréle.
L'affaire de la déchéance d‘une marque AU LOTUS ayant donné lieu
a4 deux renvois aprés cassation mérite également d’étre évoquée.

Elle met en oeuvre les principes examinés de fagon intéressante.

A) LA JURIDICTION N°EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION
DONNEE PAR LES PARTIES A LEURS CONVENTIONS :

Tel est notamment le cas lorsque
l’autorisation d’exploiter revét la forme d’un contrat de licence
et que le licencié exploite en réalité une marque “voisine" dont
il est titulaire. Le donneur de licence peut-il se prévaloir de
cette exploitation comme étant celle de sa propre marque ? Ou la

juridiction saisie doit—elle requalifier le contrat de licence ?

C’'est a cette derniére solution que s’est arrétée

la Cour d’Appel de PARIS, par un arrét du 8 octobre 1992
(29) par confirmation partielle d‘un jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 mars 1990 (30)).
La Société B.H.V. est titulaire de la marque RIVOLIA,
pour toutes les classes de produits , depuis le 13 mars
1964.

La Société BIJOUTERIE DIFFUSION dont le gérant

avait été assigné en contrefagon ou imitation illicite

en tant que titulaire de la marque RIVOLI, par la
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Société B.H.V. , a elle-méme assigné la Société B.H.V.

en déchéance partielle des droits sur cette marque pour
les produits de la classe 14.

En réponse ,la Société B.H.V. s’est prévalue de
l’exploitation de sa marque sous une forme modifiée,

n‘en altérant selon elle, pas le caractére distinctif

par son licencié, la Société SEIKO. En effet en 1986 un
contrat avait été souscrit entre B.H.V. et SEIKO, par
lequel une licence non exclusive était concédée a SEIKO,
l’autorisant a exploiter en France et a l’étranger , la
marque RIVOLIA, pour les produits de la classe 14
(bijouterie). Ce contrat accorde également & SEIKO le
droit de déposer et d‘’utiliser la marque SEIKO RIVOLT,
pour tous les produits de la classe 14 , dans tous les
pays concernés par l’Arrangement de MADRID. SEIKO a

alors déposé sa marque SEIKO RIVOLI le 24 juillet

1985.La Société B.H.V., se prévalant de l’exploitation

de la marque RIVOLIA sous la forme RIVOLI, et de

l’accord de licence qu’elle avait souscrit en ce sens,
s’'opposait ainsi a l’action en déchéance, en invoquant
les dispositions de l’article 5 —-C-2 de la Convention
d’Union de PARIS.

Le Tribunal de PARIS a, par une interprétation
contestable de l’article 5-C-2 retenu que ces
dispositions ne pouvaient étre invoquées que par le
titulaire lui-méme de l’une et l'autre marques. Ainsi ,
la Société B.H.V. ne pouvait-elle se prévaloir de
l’exploitation faite par la Société SEIKO bien que

celle-ci ait été un licencié réguliérement inscrit.
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SEIKO ne pouvait en effet étre considérée comme un
ayant—-droit de B.H.V., le contrat de licence ne
transférant pas la propriété de la marque.

Le Tribunal a ajouté , que l’article 5-C-2 ne
s’appliquait, pas dés lors que la marque SEIKO RIVOLI
dont l’exploitation était invoquée était la propriété de
la Société SEIKO et non celle de la Société B.H.V..En
outre, toujours selon ce jugement, en autorisant
simultanément, la Société SEIKO a faire enregistrer la
marque SEIKO RIVOLI et & faire usage de la marque
RIVOLIA, la Société B.H.V. aurait elle-méme estimé

qu’‘il ne pouvait y avoir de confusion entre ces deux
marques.

Ce jugement a été, sur plusieurs points censuré par

la Cour.

Elle retient tout d’abord "que l'exploitation de la
marque par le propriétaire, visée par la Convention
d'Union, est aussi bien 1'exploitation qu'il en fait
directement lui-méme que celle qu'il en fait par un
tiers autorisé...."”

Aprés avoir analysé la convention souscrite entre B.H.V.
et SEIKO, la Cour déduit de la chronologie des faits et
en particulier du fait que SEIKO avait vendu en France ,
depuis un an, des produits sous la marque RIVOLI, que

le but poursuivi par les contractants était “de
régulariser le dépét et 1'emploi de la marque SEIKO
RIVOLI, au regard de toute contrefagon ou usage

illicite de la marque RIVOLIA".
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Examinant, par ailleurs, les conditions dans lesquelles
a été utilisée la marque SEIKO RIVOLI, la Cour s‘attache
au fait que le nom SEIKO est toujours associé au terme

g RIVOLI, pour la présentation des produits SEIKO; elle
retient qu‘en fait, la marque exploitée était bien la
marque propriété de la Société SEIKO, et non une
abréviation en RIVOLI, de la marque RIVOLIA.Elle en
conclut, "qu'ainsi, l'exécution du contrat par SEIKO a
simplement consisté en l'exploitation de sa propre
marque sans que B.H.V. y fasse obstacle & raison de la
protection diite & la marque RIVOLIA et non en

l'utilisation de la marque RIVOLIA sous une forme n'en

altérant pas le caractére distinctif.*

La Cour confirme, ainsi, aprés en avoir
critiqué les motifs et y avoir substitué les siens propres, la
solution de fond retenue par le Tribunal de PARIS.

La Cour a, donc, requalifié le sens et 1la
portée des conventions relatées sous la forme d’un contrat de
licence.Elle s’est attachée a rechercher si le "licencié" avait
exploité des droits qu‘il tirait du dépdt en son nom de sa propre
marque, ou au contraire ceux qui lui avaient été conférés par le
contrat de licence.Tel n’étant, & son avis pas le cas, le donneur
de licence ne pouvait se prévaloir de cette exploitation flt-ce
par référence au contenu de l’article 5-C-2 . La solution eut
vraisemblablement été différente si le licencié avait
effectivement exploité la marque RIVOLI sans y adjoindre sa
propre marque SEIKO. Aurait-on pu alors estimer que le titulaire
de la marque "seconde" aurait, avant tout exploité cette marque

qui lui était propre?
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I1 incombe, avant tout, au juge de rechercher 1la
commune intention des parties : s’il apparait clairement que la
volonté des parties était en réalité d’organiser une cohabitation
pacifique entre deux marques dont l‘une aurait pu constituer la
contrefacon de 1l’autre, il <conviendrait d‘en déduire que
l’'exploitation, par le licencié, de la marque, ne se ferait pas
pour le compte du titulaire et que celui-ci ne pourrait, ainsi,

s‘en prévaloir.

B) LE SECOND DEPOSANT EST UNE PERSONNE MORALE :

La Cour de VERSAILLES, par un arrét du 7 juin 1982 (31)
a été amenée a se prononcer sur l‘espéce suivante :
Monsieur GUY BEART a déposé le 9 mai 1973, la marque
SPACE, dans la classe 41.

Le méme jour, la SARL EDITIONS ESPACE a déposé la
marque ESPACE.GUY BEART était dirigeant de la Société
EDITIONS ESPACE.

Le 29 juin 1977, la SARL GROUPE I a déposé la marque
SPACE dans les classes 9, 15, 16 et 41.

Par acte du 6 juillet 1979, elle a fait assigner GUY
BEART en déchéance, pour inexploitation, de la marque
SPACE.

Par un jugement du 8 juillet 1980, le Tribunal de
Grande Instance de NANTERRE a jugé que l'’exploitation
par la SARL EDITIONS ESPACE, de la marque ESPACE, ne

valait pas exploitation par Monsieur GUY BEART de la
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marque SPACE dont il était titulaire. Le Tribunal a,

en effet, retenu que Monsieur GUY BEART n‘avait exploité
la marque SPACE ni personnellement ni par voie de
licence, pendant les 5 années ayant précédé la demande
en déchéance. Il lui a dénié la possibilité de se
prévaloir de l’exploitation par la SARL ESPACE dont il
est le dirigeant, de la marque ESPACE. Le Tribunal a
retenu, en effet, que le titulaire de la marque ESPACE
était la Société EDITIONS ESPACE dont la personnalité

est distincte de celle de son dirigeant Monsieur GUY
BEART.Il a retenu également que l’exploitation d’une
marque "voisine" de la marque enregistrée ne valait pas
exploitation de cette derniére, et que Monsieur GUY
BEART ne pouvait valablement invoquer l’article 5-C-2

de la Convention d‘Union de PARIS, n’étant pas lui-méme
titulaire de la marque effectivement exploitée.

Devant la Cour, GUY BEART a soutenu que la marque ESPACE
avait été déposée par une société dont il est le
dirigeant, de maniére publique, constante, continue et
non équivoque, que l'exploitation de la marque ESPACE
qui inclut le mot SPACE vaudrait exploitation de cette
derniére marque, élément isolé de la marque complexe

ESPACE.

La Cour a rejeté l’appel. Elle retient, tout d’abord,

que le patrimoine de la Société EDITIONS ESPACE est
distinct de celui de son gérant, Monsieur GUY BEART. La
marque ESPACE ayant été déposée par la sociéfé, seule

celle-ci avait qualité pour invoquer 1l‘usage qui en a
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été fait. Monsieur BEART n‘établit nullement que
l’exploitation de la marque ESPACE aurait été faite,pour
son compte, en vertu d’‘une quelconque convention. Il ne
peut donc invoquer l’article 5-C-2 de la Convention
d’Union de PARIS "qui exige expressément pour
s'appliquer que la marque d'origine soit employée par

son propriétaire, sous une forme différente"”.

La Cour a néanmoins également examiné 1l’argument de

fond invoqué par GUY BEART . Elle a écarté l’argument
selon lequel la marque ESPACE, aurait été une maréue
complexe intégrant la marque SPACE. Selon la Cour, en
effet, les termes ESPACE et SPACE relevent chacun

d’une langue différente. Cette circonstance fait que les
deux marques sont complétement distinctes.

Par un arrét du 17 juilletH1984 (32), la Chambre
Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi
formé & l’encontre de l‘arrét de la Cour de VERSAILLES.
La Cour de Cassation se borne a retenir "“que la Cour
d'Appel .... aprés avoir constaté que l'exploitation
revendiquée pour s'opposer & la déchéance ne portait pas
sur la méme marque a énoncé & bon droit que
l'exploitation d'une marque voisine de la marque
enregistrée ne vaut pas exploitation de cette

derniére"”.

Cette motivation dispensait la Cour de
Cassation de répondre au moyen du pourvoi selon lequel il aurait
incombé aux juges du fond de rechercher si 1l’exploitation

effectuée par une société avec l’accord du titulaire qui en est
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l’animateur et le dirigeant, suffit a éviter la déchéance, deés
lors qu‘aucun texte n’‘exige que l’exploitation de la marque se
fasse en vertu d’un contrat.

Cette solution ne peut qu’étre approuvée .En
effet, la marque est un élément de l’actif de la société et seule
cette derniére peut en disposer par 1l‘intermédiaire du dirigeant
social qui agit au nom et pour compte de la société. Ainsi, le
dirigeant s’il est l’associé majoritaire ne peut agir pour son
compte personnel.

Par ailleurs selon 1l’analyse qui est donnée
par la Cour de Cassation des moyens développés a 1l’appui du
pourvoi dont elle était saisie,il n‘’apparait pas qu’ils aient

fait référence expresse a l'article 5 - C -2.

Plus précise est la solution découlant d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS (33).

Une Société SIKA a déposé le 30 janvier 1985 la marque
SOPRREBA .Elle a, par ailleurs, constitué plusieurs
filiales régionales, liées a elle par des contrats de
franchise, et qui ont toutes comme dénomination sociale
SORREBA.

Six de ces filiales ont constitué un G.I.E. ayant
notamment pour objet le dépbét du nom du groupement et

la protection de la marque SORREBA.

Le G.I.E. a assigné la Société SIKA en déchéance pour
non utilisation de ses droits sur la marque SOPRREBA. En
réponse, la Société SIKA a soutenu qu’‘elle avait elle-
méme autorisé les Sociétés SORREBA & utiliser leur

dénomination , qui constitue l’abréviation de sa marque
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SOPRREBA et qu’‘elles auraient, ainsi, exploité sa marque
sous une forme légérement modifiée par rapport a celle
résultant du dépébt.

Le Tribunal a retenu que quand bien méme la Société

SIKA est-elle la société mére des Sociétés SORREBA,
celles-ci constituent des entités juridiques
distinctes.Ce sont elles qui sont propriétaires de la
dénomination sociale SORREBA, d‘ailleurs antérieure au
dépdét de la marque SOPRREBA.

Le Tribunal retient également que les contrats de
franchise ne prouvent pas ,en eux-mémes, la fusion de
tous les droits propres des sociétés franchisées avec
ceux de la société meére.

Le Tribunal retient enfin que si “la dénomination

SORREBA apparait sur de nombreux documents publicitaires
édités et diffusés par la Société SIKA", cette mention
est utilisée pour désigner les entreprises SORREBA
franchisées, et non pas pour désigner la propre activité
de la Société SIKA , en sorte que cette derniére ne peut
prétendre qu’il se serait agli d‘un usage personnel de la

marque. La déchéance est donc prononcée.

C) UN EXEMPLE REMARQUABLE : L’AFFAIRE LOTUS :

La complexité et la particularité des éléments
de l’espéce, mettant en jeu un certain nombre des principes que

nous venons d‘examiner, nous aménent & l’évoquer et & examiner,
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successivement, l’ensemble des décisions auxquelles son évocation

a donné lieu

La Société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG qui envisageait la
commercialisation d’articles en ouate et tissu de
cellulose a, le 15 septembre 1965 écrit & la Société
ETABLISSEMENTS AGACHE SA (ci-aprés : AGACHE) titulaire,
pour l’avoir déposée le 8 juin 1959, en renouvellement
de dépdéts antérieurs, de la marque AU LOTUS, pour lui
faire part de son intention d’utiliser la dénomination
LOTUS , pour désigner des produits similaires ou
complémentaires & ceux visés a l’enregistrement

d’AGACHE. KAYSERSBERG demandait & AGACHE de lui

confirmer son accord a ne pas élever d’objection & cette

utilisation.Elle envisageait 1l‘éventualité ultérieure

d’une acquisition des droits sur la marque , AU LOTUS.

Par lettre du 7 octobre 1965 AGACHE a assuré KAYSERSBERG
qu‘elle n’éléverait aucune objection & l’utilisation de
la marque LOTUS, sous réserve que KAYSERSBERG ne
s’‘oppose pas a l'utilisation, par AGACHE, de cette méme
dénomination.Les négociations relatives & une cession de
la marque par AGACHE ne se sont pas poursuivies.

Une Société DORLAND & GREY avait de son coté,

déposé le 16 avril 1965, la marque LOTUS, pour

désigner des articles a base de fibres de cellulose.Le

15 décembre 1965, la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a acquis

cette marque de DORLAND & GREY.



574

Sans désemparer, la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a
fabriqué et commercialisé sa production en fibres et
ouate de cellulose, sous la marque LOTUS.

La CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a été absorbée le 2
janvier 1969, par la Société BEGHIN, elle—-méme devenue
BEGHIN-SAY le 13 juillet 1973, par absorption de la
Société SAY.

De son cd6té AGACHE avait, par acte du 22 juillet 1968
portant effet rétroactif au ler janvier 1968, apporté a
une Société Anonyme DUFOUR, une partie de ses actifs.
L’acte d'apport comprenait en annexe une énumération des
droits incorporels cédés.La marque AU LOTUS n'y était
pas comprise.

Par l’effet de diverses dispositions internes, la
Société DUFOUR a pris successivement les dénominations
GENERALE TEXTILE , CONSORTIUM GENERAL TEXTILE puis
BOUSSAC SAINT-FRERES, cela avec effet du 17 avril
1979.

Le 10 décembre 1974, AGACHE et le CONSORTIUM GENERAL
TEXTILE ont rédigé un additif & l'acte d’apport du 22
juillet 1968. Il y était précisé qu’au nombre des
€léments incorporels transférés, figurait la marque AU
LOTUS.Cet acte a fait l’objet d’une inscription au
Registre National des Marques le 16 janvier 1975.

Dés le 9 mai 1974 , cependant, le CONSORTIUM GENERAL
TEXTILE avait déposé en renouvellement, la marque AU
LOTUS.

Le 11 mars 1977, BOUSSAC SAINT-FRERES a mis BEGHIN-SAY

en demeure de mettre fin a l’utilisation de la marque AU



575

LOTUS, au motif que la lettre d’AGACHE du 7 octobre

1965, ne s'adressait qu’a la Société KAYSERSBERG elle-
méme, et que BEGHIN SAY ne pouvait ainsi s’en
prévaloir.Celle—-ci continua néanmoins & commercialiser
ses produits sous la marque LOTUS.Elle fut assignée le 2
mai 1980 devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE
aux fins d’une part, d’entendre dire et juger que BEGHIN
n’était pas en droit d’utiliser la marque LOTUS, pour la
commercialisation de produits en ouate de cellulose,
d’autre part, d’entendre prononcer la résiliation du
droit concédé a4 KAYSERSBERG par AGACHE , d’utiliser la
marque AU LOTUS.

BEGHIN a rappelé étre titulaire de la marque LOTUS
déposée le 16 avril 1965 et avoir régquliérement

renouvelé ce dépdt.

Elle a rappelé que BOUSSAC SAINT-FRERES ne pouvait
prétendre détenir des droits sur la marque AU LOTUS,

qu’a compter de sa cession du 10 décembre 1974. BOUSSAC
SAINT-FRERES ne pouvait, en effet, prétendre & la
qualité d’ayant—cause d’'AGACHE, le transfert de la
marque par voie d’apport n’ayant été publié au Registre
National des Marques que le 16 janvier 1975.

Ainsi,se portant demanderesse a titre reconventionnel,
BEGHIN-SAY concluait au prononcé de la déchéance des
droits de BOUSSAC SAINT-FRERES , sur la marque AU LOTUS,
pour défaut d’exploitation.

En réponse,BOUSSAC SAINT-FRERES a entendu se prévaloir
de 1l’exploitation, par BEGHIN de la marque LOTUS.Elle

considérait, en effet, celle-ci comme étant son licencié
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quand bien méme cette licence n’avait-elle pas été
publiée. Selon BOUSSAC SAINT-FRERES,la marque LOTUS
n’emportait aucune altération du caractére distinctif de

la marque AU LOTUS.

Par jugement du 20 octobre 1982 (34),le Tribunal de
Grande Instance de LILLE a rejeté la demande
reconventionnelle en déchéance et prononcé la caducité
de l’accord intuitu personae intervenu entre AGACHE et

la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG en 1965. Ce jugement ne
fait aucune référence a l’acquisition par la CARTONNERIE
de KAYSERSBERG, le 15 décembre 1965, de la marque LOTUS.
La Société BEGHIN-SAY a relevé appel de ce jugement
devant la Cour de DOUAI . Elle a notamment fait valoir
que l’accord de 1965 entre AGACHE et la CARTONNERIE DE
KAYSERSBERG n’avait pas été conclu "intuitu personae";
elle a précisé que les produits qu’elle commercialisait
sous la marque LOTUS n'’étaient pas identiques a ceux
visés au dépbét, par AGACHE, de la marque AU LOTUS.
L’arrét de la Cour de DOUAI du 25 septembre 1984 (35)

a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de
LILLE.

Sur pourvoi de BEGHIN-SAY, la Chambre Commerciale de la
Cour de Cassation, par un arrét du 24 juin 1986 (36) a

censuré la décision des juges du fond.

Sur le premier moyen de cassation, la Cour rappelle
les termes de l’article 14 de la loi de 1964 qui

dispose que “toute modification au droit portant sur une
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marque ne sera opposable aux tiers que par mention au
Registre National des Marques"”.

La Cour de DOUAI a donc violé ce texte, en appréciant
que la publication au Registre National des Marques, le
16 janvier 1975, de l’acte rectificatif du 10 décembre
1974, incluant au nombre des éléments incorporels
apportés par AGACHE a DUFOUR, la marque AU LOTUS,

pouvait avoir un effet rétroactif et étre opposée a
BEGHIN qui avait acquis la marque LOTUS le 15 décembre
1965.

De plus, le dépdt en renouvellement opéré par le
CONSORTIUM GENERAL TEXTILE , le 9 mai 1974, de la marque
AU LOTUS, était sans valeur & 1l’égard de BEGHIN-SAY,

le CONSORTIUM GENERAIL TEXTILE n‘étant, a l'époque, faute
de publication de'la cession a son profit au Registre
National des Marques, pas habilité & effectuer un tel
dépdt.

Sur le second moyen, la Cour de Cassation , par
application de l’article 11 de la loi de 1964 a retenu
que BEGHIN-SAY avait exploité la marque LOTUS, dont

elle était propriétaire et non pas la marque AU LOTUS,
appartenant a BOUSSAC SAINT-FRERES, en vertu de la
concession qui lui en avait été consentie.La Cour
s’exprime en ces termes :"L'exploitation d'une marque
enregistrée, analogue & une autre marque enregistrée, ne

vaut pas exploitation de cette derniére"”.
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Ne Jjustifiant pas de 1l’exploitation de la
marque dont elle était propriétaire, BOUSSAC SAINT-FRERES

encourait donc la déchéance.

La Cour de renvoi (PARIS 29 mars 1989 (37)) interprétera
en premier lieu,l’échange de lettres de 1965, comme
constituant une licence concédée a titre gratuit, pour
une durée indéterminée, par AGACHE & la CARTONNERIE DE
KAYSERSBERG, relativement & l’utilisation de la marque
AU LOTUS.Il s’agit,pour la Cour de PARIS, d’une
concession "intuitu personae® librement révocable.En
tout cas, cette concession ne pouvait bénéficier a
BEGHIN.Elle est ainsi devenue caduque & compter de
1l’absorption de la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG par
BEGHIN le 2 janvier 1969.

La Cour de PARIS dira ensuite nulle l’acquisition par
la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG , auprés de DORLAND &
GREY le 15 décembre 1965, de la marque LOTUS,qu’elle

estime avoir été réalisée en fraude des droits d’'AGACHE.

Ayant ainsi dénié & BEGHIN —-SAY tout droit sur les
marques AU LOTUS d’une part , et LOTUS, d’autre part, la
Cour de PARIS en tirait la conséquence que le litige sur
l’antériorité de 1l‘inscription prise, en renouvellement
par le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE, n‘avait plus lieu
d’étre.

La Cour de PARIS estimera cependant nécessaire de
préciser, en outre, que le dépdt effectué par le

CONSORTIUM GENERAL TEXTILE le 9 mai 1974, valait
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renouvellement et non nouveau dépdét.Selon son analyse,

le transfert des droits sur la marque était parfait,

deés l’acte d‘apport du 22 juillet 1968. Le caracteére
tardif de la publication au Registre National des

Marques de l’acte rectificatif était sans portée sur ce
point.Selon la Cour de PARIS, l’article 14 de la loi de
1964 ne prive pas de ses droits le cessionnaire qui a
effectué tardivement un dépdét en renouvellement. Le
défaut de publication a pour seule conséquence que le
cessionnaire ne peut agir en justice, pour la période
antérieure a la publication au Registre National des
Marques. Le défaut de publication est sans effet sur la
détention du droit lui-méme.Seul l’exercice de ce droit
en est affecté.

Par ailleurs, la Cour de PARIS a rejeté les conclusions
de BEGHIN-SAY tendant au prononcé de la déchéance.Elle a
en effet estimé que la marque exploitée par KAYSERSBERG
était la marque AU LOTUS sous la forme modifiée LOTUS

qui n’en altérait pas le caractére distinctif.

Toujours selon 1l’arrét,la marque a été utilisée pour des
produits désignés au dépdét. L’autorisation de 1965,
malgré sa caducité, due a l'absorption de la CARTONNERIE
DE KAYSERSBERG par BEGHIN continuait & produire ses
effets, jusqu’a la notification de résiliation effectuée
par BOUSSAC SAINT-FRERES.

La Cour retenait, enfin, que l’exploitation pour les
produits considérés par BEGHIN, de la marque LOTUS,
constituait pour BOUSSAC SAINT-FRERES une excuse

légitime de la non exploitation de cette marque, pour
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des produits similaires.BOUSSAC SAINT-FRERES avait en
effet préféré , pour éviter le risque de confusion ,

commercialiser sa production sous la marque PEAUDOUCE.

L’ensemble de cette construction repose sur la
nullité qui, selon la Cour de PARIS, affectait l’acquisition par
la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG de la marque LOTUS.

Dépourvue de droit sur la marque LOTUS,
BEGHIN-SAY, par la force des choses, en utilisant ce vocable,

exploitait de fait la marque AU LOTUS.

La Société BEGHIN-SAY s’est a nouveau pourvue en
cassation. L’Assemblée Pléniére de la Cour de la
Cassation s’est prononcée par un arrét du 16 juillet

1992 (38).

Cet arrét prononce la cassation de l’arrét de la

Cour de PARIS.

L’'Assemblée Pléniére, & l’'instar de la Chambre
Commerciale , en son arrét du 24 juin 1986, rappellera
que le préalable nécessaire au dépbét en renouvellement
d‘’une marque, par un cessionnaire, est la mention de la
cession au Registre National des Marques.

C’est cette publication qui a pour effet de rendre

la cession opposable aux tiers .En l’absence de
publication, le cessionnaire ne peut étre réputé
propriétaire de la marque a l’égard des tiers. Il ne
peut donc procéder a un renouvellement valable.
L’'Assemblée Pléniére a é&galement précisé 1les conditions

d’application de l’article 5-C-2 de la Convention
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d’Union de PARIS. BOUSSAC SAINT-FRERES avait revendiqué
l’application , & son bénéfice, de ce texte.Elle
soutenait qu’en commercialisant ses produits sous la
dénomination LOTUS,BEGHIN-SAY aurait exploité la marque
AU LOTUS, la suppression de la préposition AU n’altérant
en rien le caractére distinctif de la marque. En outre,
poursuivait BOUSSAC SAINT-FRERES, l’autorisation
d’exploiter sous le nom LOTUS n’avait pas été révoquée
par elle, avant le préavis adressé le 11 mars 1977.

Le délai d’inexploitation de 5 années, n’aurait ainsi
pas entiérement couru & la date de la demande en
déchéance.

La Cour de Cassation souligne que l’exploitation

de la marque LOTUS par BEGHIN-SAY ne constituait pas ,
aux termes de l’accord KAYSERSBERG — AGACHE de 1965,
l’exploitation de la marque AU LOTUS et en tirait la
conséquence”que l'exploitation d'une marque enregistrée,
analogue a une autre marque enregistrée ne vaut pas
exploitation de cette derniére et que 1l'article 5-C-2 de
la Convention d'Union de PARIS ne trouve application que
si une seule marque est en cause....."”

Elle prononce donc la cassation et renvoie la cause

et les parties devant la Cour de ROUEN .Cette derniere,
par arrét du 13 septembre 1994 (39) a prononcé la
déchéance de la marque AU LOTUS apreés avoir relevé que
BOUSSAC SAINT-FRERES avait admis que “Il‘’exploitation
d'une marque enregistrée analogue a une autre marque

enregistrée ne vaut pas exploitation de cette derniére"”.
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L’on peut cependant étudier de maniére plus
précise la portée du principe rappelé par le motif de l’arrét de
l1’Assemblée Pléniere.

L.a Cour de Cassation par son arrét du 17
juillet 1984 (affaire GUY BEART / SARL GROUPE I - cf supra) avait
déja posé le principe selon lequel "l'exploitation d'une marque
voisine de la marque enregistrée ne vaut pas exploitation de
cette derniére”.

Cet arrét ne faisait, cependant, pas

expressément référence a l’'article 5 -C -2 de la Convention
d’Union de PARIS. L‘arrét LOTUS va donc plus loin, en précisant
que l’'article 5 - C- 2 de la Convention d‘Union de PARIS "ne
trouve application que si une seule marque est en cause......”.
La Cour de Cassation n’explicite pas plus avant ce principe. L‘on
peut, cependant, rappeler que tant le texte de 1l’article 5-C-2
("l’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce par le
propriétaire,..... ") que celui de l’'article 11 de la loi de 1964
("le propriétaire d’une marque qui ne l'a pas exploitée ou fait
exploiter...") ne laissent pas place & 1l’'hypothése d’une
exploitation , autonome, par un tiers, d’une marque appartenant a
celui-ci.

Ainsi, pour s’opposer a l’action en déchéance,
le titulaire de la marque doit-il démontrer que la marque
attaquée, et cette marque méme, a bien été exploitée, soit par
lui-méme, soit par un tiers dOment autorisé.C’est a cette
condition qu’il peut invoquer le bénéfice des dispositions de
l’article 5-C-2 dans 1l'hypothése oll la marque a été exploitée
sous une forme modifiée, n‘en altérant pas le caractere

distinctif.
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Cette solution certainement restrictive
interdit en tout cas, au défendeur a l’'action en déchéance, d'y
faire échec au motif qu‘il aurait exploité une autre marque,
“voisine", lorsqu’elle est la propriété d’un tiers et qu‘il ne
dispose sur elle d’aucun droit.

En rappelant d’autre part que l‘article 5-C-2
ne peut étre invoqué que si une seule marque est en cause, la
Cour de Cassation apparait tout aussi restrictive.

Le titulaire de la marque attaquée ne pourrait
ainsi prétendre qu’il exploite celle-ci dans les conditions de
l’article 5 — C — 2 que si la forme modifiée sous laquelle il a
réalisé cette exploitation, n’a pas donné lieu & un dépdt
distinct.

Les solutions retenues par les juridictions du

fond sont cependant moins tranchées.

§ 2 — LES DEPOTS SONT LE FAIT D’'UN SEUL TITULAIRE :

Le titulaire d’une marque peut-il opposer a
une demande en déchéance, l’exploitation d’une marque "voisine"
qu’il a lui méme déposée, lorsque la proximité de ces deux
marques répond aux exigences de l’article 5-C-2 ?

D’autre part, le titulaire d‘une marque, qui
en demande le renouvellement, sous une forme modifiée, dans le
respect des conditions exigées par l’article 5-C-2 peut-il se
prévaloir de l’exploitation de l’une, pour valoir exploitation de

l’autre ?
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A) L°APPLICATION DE L’ARTICLE 5-C-2 A L°HYPOTHESE DU
DEPOT PAR LE MEME TITULAIRE DE DEUX MARQUES "VOISINES" :

La jurisprudence est divisée :

1) La coexistence de deux dépots par le méme titulaire
met obstacle & 1’application de 1’article 5 -C- 2 :

Cette solution a été retenue notamment, par la Cour

de PARIS (40) .La Société DULONG , titulaire de la
marque ROSE NAPOLEON, sous la forme dénominative et

sous une forme dénominative associée a des éléments
figuratifs , assigne la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie
en déchéance, pour défaut d’exploitation de ses marques
NAPOLEON ler, la marque présentée sous forme de

signature N.NAPOLEON et celle sous forme N. NAPOLEON et
Cie.

La Société NICOLAS NAPOLEON et Cie invoque en défense le
bénéfice des dispositions de l‘article 5-C-2 estimant

que l’exploitation de la marque NAPOLEON vaut
exploitation des trois marques dont elle est titulaire.
Selon elle ,en effet, la dénomination NAPOLEON est
l'élément caractéristique de chacune de ces marques. La
différence de graphisme n‘en altére pas le caractere
distinctif.

Par son arrét, la Cour confirme le jugement qui lui

est déféré (Tribunal PARIS 11 mai 1981 (41)) qui avait
prononcé la déchéance des droits de NICOLAS NAPOLEON et

Cie sur les trois marques .
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Elle retient“que l'exploitation a été faite sous une
forme différente de ces trois marques.......".

La Cour ajoute, par ailleurs, que la “"finalité" de la
procédure de déchéance est de débarrasser les registres
de 1'I.N.P.I. des marques qui y sont enregistrées mais
ne sont pas exploitées....... et que le seul fait pour le
titulaire d’'une marque d’en déposer une voisine, méme
légerement différente, démontre sa volonté d’obtenir des
droits privatifs sur des signes qu’il considére lui-méme

n‘étre pas assimilables les uns aux autres.

La Cour semble, enfin, s’attacher a la lettre du texte,
en ce que l’article 5-C-2 envisage l’emploi d’une

marque par son propriétaire sous une forme différente,

et non pas l‘hypothése de droits privatifs acquis par ce
méme propriétaire sur deux marques "voisines".

La Cour fait également référence a l’article 6 quinguies
C-2 de la Convention d’Union de PARIS, qui tient compte
de la nécessité pour un propriétaire de modifier sa
marque ou d’'adopter une marque plus ou moins différente
selon les pays de 1l’Union ol la protection est demandée
(ce rapprochement peut apparaitre malvenu : l’article 6
quinquies C-2 concerne, en effet, les formalités
relatives au dépdét dans un pays de l1l’Union,d’une marque

déja déposée dans un autre pays).

Sur pourvoi de la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie,la
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (15 janvier

1985 (42)) rend un arrét de rejet.
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Elle retient, essentiellement, que les juges du fond

ont, souverainement, apprécié , en fait "que les
différences entre le signe exploité et la marque arguée
de déchéance en altéraient le caractére distinctif dans

la forme sous laquelle celle-ci avait été enregistrée.."

Relevons que 1l’un des moyens du pourvoi
reprochait & la Cour de PARIS d’avoir ajouté & l‘article 5-C-2
une condition qu‘’il n’édictait pas , en retenant que ce texte
envisageait 1l‘emploi d’une marque par son propriétaire sous une
forme différente....et non le cas de droits privatifs acquis par
cette méme personne sur des enregistrements de plusieurs marques
distinctes.....

La Cour de PARIS avait d’ailleurs fait de ce
motif un élément essentiel de sa décision.

En retenant que l’appréciation , de pur fait,
selon laquelle la forme de chacune des trois marques "“altérait"
celle-ci par rapport aux deux autres, justifiait la décision de
la Cour d’Appel, la Cour de Cassation était dispensée de se

prononcer sur ce moyen de droit.

Entre les mémes parties, le Tribunal de Grande Instance
de PARIS par jugement du 28 novembre 1984 (43) a repris
la motivation concernant d‘autres marques déposées par
la Société N.N.C.."La procédure en déchéance a pour but
de débarrasser les registres de 1'I.N.P.I. de marques
inexploitées"” et “"le titulaire de différentes marques
présentant une certaine analogie ne saurait prétendre

conserver ses droits sur une marque, tout en utilisant
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une autre, mais que le fait méme que la Société Nicolas
Napoléon ait jugé nécessaire de déposer des marques qui
différent méme légérement les unes des autres est
démonstratif de la volonté d'obtenir des droits
privatifs sur des signes qu'elle n'estimait pas

assimilables les uns aux autres”.

Par un arrét du 7 mai 1984 (44), la quatriéme chambre de
la Cour d’Appel de PARIS a tranché le litige opposant
une Société PERMA, titulaire des marques OXYCREM et
OXICREM pour désigner les produits de la classe 3
(cosmétiques) ,a la Société GOLDWELL, important et
commercialisant en France des produits cosmétiques sous
la dénomination OXY-CREME.

PERMA assignait GOLDWELL en contrefagon ou imitation
illicite de sa marque. Reconventionnellement, GOLDWELL
concluait & la déchéance, pour défaut d’exploitation,

des deux marques.

La juridiction du premier degré a prononcé la déchéance
de la marque OXICREM.

En appel, PERMA a invoqué les dispositions de l’article
5-C-2. Elle avait exploité la marque OXYCREM et
soutenait que cette exploitation valait celle de la
marque OXICREM, l’utilisation de la voyelle "I" ou de

la voyelle "Y' n’altérant pas le caractére distinctif
de la marque .PERMA soutenait également que l’article
5-C-2 "n'interdit pas que la marque dans la forme

légérement différente ol elle est exploitée, fasse

l'objet , sous cette forme d'un dépdét séparé."
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La Cour a écarté cet argument.

Elle considére que l’article 5-C-2 permet seulement

au titulaire d’une marque déposée d’utiliser celle-ci en
y apportant selon les circonstances des modifications
n‘altérant pas son caractére distinctif mais que :

“"ce texte n'envisage pas le cas des droits privatifs
acquis par ce titulaire sur les enregistrements de
marques distinctes, fussent-elles voisines "......

La Cour ajoute “qu‘'en 1l'espéce, PERMA en déposant
séparément les marques OXYCREM et OXICREM qui ne
différaient que légérement entre elles, a manifesté sa
volonté d'obtenir des droits privatifs distincts sur ces

marques qu'elle n'estimait donc pas assimilables 1'une &

La Cour reprend également le motif selon lequel la
finalité de la procédure de déchéance est de "libérer"

les registres de 1'I.N.P.I..

La déchéance des droits de PERMA sur la marque

OXICREM est donc confirmée.

Relevons également un jugement du Tribunal de Grande
Instance de MARSEILLE du 27 novembre 1985 (45).

Une dame REPETTO titulaire d‘une marque EL GRINGO pour
désigner du café a assigné en contrefagon la Société
JACQUES VABRE elle-méme titulaire d’une marque EL GRINGO
pour désigner du café.

Par conclusions additionnelles, Madame REPETTO a demandé
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la déchéance de la partie frangaise de la marque GRINGO
cédée par la Société italienne ACSAL & la Société
JACQUES VABRE.
Sur la déchéance, la Société JACQUES VABRE s’est
prévalue de l’exploitation de sa marque sous la forme
EL GRINGO et a invoqué le bénéfice de l'article 5-C-2.
Le Tribunal a distinqué :
“- celui qui se contente d'user de sa marque en
l'amodiant 1légérement reste protégé pour cette marque;
- celui qui éprouve le besoin de déposer une marque
nouvelle & propos de cette légére amodiation ne peut
invoquer la marque ancienne, qui faute d'étre exploi-
tée dans sa forme initiale, risque d'encourir la
déchéance".
Le Tribunal s’est également référé au but poursuivi par
le législateur concernant la déchéance : désencombrer
le Registre National des Marques et a précisé que de ce
point de vue, le but "“n'entre pas en conflit avec les
régles édictées par la Convention d‘'Union de Paris".
Selon le Tribunal, la Société JACQUES VABRE n’a acheté
la marque italienne GRINGO que pour créer une marque
emblématique francaise et nouvelle par le dépdt de la

marque EL GRINGO.

Par ailleurs, une Société BIOGALENIQUE titulaire d’une
marque GINKOGINK a été condamnée par le Tribunal de
Grande Instance de PARIS pour imitation illicite des
marques déposées par une Société S.E.P.C., GINKOR et

GINKORGEL.
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En appel, BIOGALENIQUE a demandé la déchéance des droits
de S.E.P.C. sur la marque GINKORGEL.

La Cour d’Appel de PARIS (25 septembre 1989 (46)) a
considéré que seule la marque GINKOR avait été exploitée
sous la forme “Ginkor (R) gel".Or, l’'indication “GEL"

ne précisait que la forme sous laquelle était présenté
le produit de marque GINKOR.

La Cour a ainsi jugé que S.E.P.C. ayant déposé deux
marques voisines mais distinctes ne les estimait pas
assimilables l'une & l‘autre. L’exploitation de la
marque GINKOR ne pouvait donc selon la Cour permettre &
S.E.P.C. d'échapper a la déchéance de ses droits sur la

marque GINKORGEL.

Par arrét du 28 mars 1990 (47), la Cour de PARIS a
infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de
PARIS du 21 septembre 1989 (48) qui avait refusé de
prononcer la déchéance de la marque LA RENOMMEE

déposée par la Société REMOISSENET PERE ET FILS, sur
conclusions de la Société JACQUART.

La Société REMOISSENET PERE ET FILS titulaire des

marques RENOMMEE et LA RENOMMEE avait en effet assigné
en contrefagon ou en imitation illicite, la COOPERATIVE
REGIONALE DES VINS DE CHAMPAGNE et la Société JACQUART
Champagne , titulaires de deux marques, l‘une nominative
LA CUVEE RENOMMEE DE JACQUART, 1l‘autre comprenant un
élément figuratif ajouté.

Les défenderesses ont formulé des conclusions

reconventionnelles en déchéance des droits de
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REMOISSENET sur la marque LA RENOMMEE pour non
exploitation de celle-ci.

REMOISSENET s‘est prévalue de l'’exploitation, par elle,
de la marque RENOMMEE, et a soutenu que cette
exploitation valait celle de la marque LA RENOMMEE car
l’élément distinctif de la marque complexe est le
substantif RENOMMEE, l'adjonction de l'’article "LA“

n'altérant pas le caractére distinctif de la marque.

Les premiers juges avaient suivi cette

argumentation.

jugement

La Cour a retenu que REMOISSENET avait déposé
distinctement les deux marques RENOMMEE et LA RENOMMEE
que ces deux marques différaient légérement l‘une de
l’autre, mais qu’en les déposant l’une et l’autre, le
titulaire avait “manifesté sa volonté d'obtenir un droit
privatif sur deux signes qu'il n'estimait pas
assimilables l'un & l'autre” ;en sorte que selon

l’arrét, "en utilisant la marque RENOMMEE il n'‘a
nullement ainsi que l'envisage l'article 5-C-2 de la

Convention d'Union, utilisé son autre marque modifiée".

La Cour infirme donc ,sur ce point, 1le

soumis & sa censure.

Dans une autre espéce, la Société JEAN-CLAUDE DECAUX
est titulaire de deux marques : J.C.D. pour toutes les

classes de produits et de services et J.C. DECAUX pour
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certaines de produits et une classe de services.

La Société JEAN-CLAUDE DUFOUR a assigné la Société
JEAN-CLAUDE DECAUX en déchéance de ses droits sur la
marque J.C.D..

La Cour d’'Appel de VERSAILLES (4 février 1993 (49)),
infirmant la décision des premiers juges, a jugé qu’il
n’était pas possible de dire “que la marque J.C.D.
bénéficie de l'exploitation faite par la marque
J.C.Decaux, l'exploitation d‘une marque enregistrée

analogue ne valant pas exploitation de cette derniére."”

L’'arrét de ne fait pas référence a 1l’article

et pose en postulat 1’impossibilité de bénéficier de

l’exploitation d‘une marque enregistrée analogue & celle objet de

la demande en déchéance.

Par ailleurs, la Société COLGATE-PALMOLIVE est titulaire
de deux marques complexes figuratives en couleur, repré-
sentant chacune un flacon sous une forme particuliére de
produit vaisselle de couleur verte, ainsi qu’une
étiquette portant la dénomination PALMOLIVE VAISSELLE

et associant un verre transparent et une main.

Les différences entre les deux marques résident dans

la forme du verre a pied et dans la position de la

main.

La Société COLGATE-PALMOLIVE a assigné en contrefacgon

la Société LEVER laquelle a demandé la déchéance des
marqgues opposées.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement
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du 19 mai 1994 (50) a retenu l’exploitation de la marque
sous une forme modifiée.

Cependant, il a précisé que "si deux marques & peu prés
semblables ont été déposées,le titulaire a entendu faire
protéger deux titres distincts".

Dés lors, l’exploitation d‘une des marques ne peut faire
échec a une demande en déchéance concernant l‘’autre
marque.

“Si est assimilée a un usage au sens de la loi,
l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée
n'altérant pas son caractére distinctif, encore faut-il
gue cette forme ne se rapporte pas a l'autre marque"”.

Le Tribunal a retenu que l’exploitation avait eu lieu
pour des flacons reproduisant a l’identique la forme du
flacon de la marque en cause, ainsi que son bouchon
blanc faisant contraste avec le vert du liquide .
L’étiquette apposée sur le flacon était comme celle de
la marque litigieuse de forme piriforme sur laquélle
était représentée une main tenant un verre a pied.

Les légéres différences dans la forme du verre & pied
et dans la position de la main n’étaient qu’une forme
modifiée n’altérant pas le caractére distinctif de la

marque.

Par jugement du 17 février 1995 (51), le Tribunal de
Grande Instance de PARIS a prononcé la déchéance d’une
marque CARBONE accompagnée d‘un graphisme .

La Société SAMSONITE avait assigné la Société& CARBONE

INTERNATIONAL et la Société SEUDITEX en déchéance de



594

leurs droits sur les marques : CARBONE déposée le

14 décembre 1993 par SEUDITEX et acquise par CARBONE
INTERNATIONAL ; CARBONE déposée le 22 février 1985;
CARBONE accompagnée d‘un graphisme et déposée le 22
février 1985.

Le Tribunal a jugé que le défendeur en déchéance ne
pouvait pas soutenir que l’exploitation de la dénomi-
nation CARBONE constituait 1’élément distinctif et
commun des trois marques et que son exploitation faisait
dés lors échec a l’action en déchéance dirigée contre la
margque complexe.

Il a précisé "qu'en déposant la dénomination “CARBONE"
avec un graphisme, la Société Carbone International

a entendu protéger indépendamment des deux autres
marques cette dénomination accompagnée d'un graphisme".
Selon le Tribunal, la marque complexe n’ayant pas été
exploitée dans son ensemble, l’exploitation de la marque
dénominative CARBONE ne peut suffire pour écarter la

déchéance.

La position illustrée par ces arréts n‘est

cependant pas unanime.Certaines décisions adoptent une position

contraire.

2) Appréciation critique :

La question se pose des motifs pour lesquels

l’article 5 —-C-2 ne pourrait pas étre appliqué lorsque l’action
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en déchéance est intentée contre un titulaire qui invogue en
défense, l'’exploitation de sa marque, et cela pour le seul motif
que la forme sous laquelle la marque a été exploitée a fait

l'objet de la part de son titulaire d’un enregistrement distinct.

La seule existence d‘un second dépbét, sous une
forme "voisine" de «celle du premier, peut-elle interdire,au
titulaire unique, de se prévaloir de l’exploitation d’une marque
pour faire échec a l’action en déchéance engagée & 1l’‘encontre de
l’autre ?

Il faut & nouveau en revenir au texte de
l'article 5-C-2

"L'emploi d'une marque......par le propriétaire,

“sous une forme qui différe par des éléments n'altérant
"pas le caractére distinctif de la marque, dans la forme
"ol celle-ci a été enregistrée dans 1'un des pays de
“l'Union.... ne diminuera pas la protection accordée

“a la marque"

Il est donc clair que le titulaire peut se
prévaloir de 1l’exploitation d’une marque, sous une forme
modifiée, a la seule condition que cette modification n‘alteére
pas le caractére distinctif de la marque déposée. Est-il, ainsi ,
légitime d’opérer une distinction selon que la forme modifiée
sous laquelle la marque a été exploitée a, ou non, fait 1l’objet
d’un dépdt distinct ? Les décisions analysées se déterminent par
le motif qu’en déposant séparément deux marques ne différant que
légérement entre elles, le propriétaire soucieux d‘obtenir des
droits privatifs sur l’une et l’autre de ces marques, reconnait
par le fait, qu‘elles ne sont pas assimilables l’une & l'autre.

Une telle motivation appelle certaines

réserves
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La lettre de l’article 5-C-2 fait référence
exclusive a “l'emploi d'une marque...... par son propriétaire®.Ce
terme est suffisamment clair. Il ne comporte en lui-méme aucune
restriction. Selon 1l’adage "ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus”, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction ,
la ol la loi n’en prévoit pas. Aucune distinction ne peut donc
étre établie, ni condition spécifique d’application exigée, en
présence d’'un texte dont la rédaction est claire , et de portée

générale.

En deuxiéme lieu, les précisions apportées par
l'article 5-C-2 sont indissociables du systéme 1légal de la
déchéance.La déchéance est une sanction.Les conditions de son
application doivent @&tre interprétées restrictivement. La
déchéance ne peut étre prononcée que si l’ensemble des conditions
imposant cette sanction sont réunies.Toute disposition permettant
d’écarter la déchéance doit recevoir pleine application.

Par ailleurs , cette jurisprudence examinée se
fonde sur une analyse téléologique. La juridiction estime, en
effet, pouvoir déduire de 1la seule existence de deux dépdts
distincts, que 1leur auteur a lui-méme établi une distinction
entre les deux marques et gque celles-ci ne seraient donc pas
assimilables.

Il est indiscutable que chaque dépbét confere
un droit distinct , découlant de chaque enregistrement. Chacune
des marques ainsi déposée, bénéficie donc d’une protection qui

lui est propre.
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Toutefois, le texte fait exclusivement
référence & l’emploi d’une marque, par son propriétaire, sous une
forme légérement modifiée.

Ce sont donc la qualité de propriétaire, les
caractéristiques de la marque , l’existence et la portée des
modifications, par référence notamment au caractére distinctif de
la marque déposée, qui sont seules a prendre en considération.

Ces criteéres se suffisent a eux-mémes. Leur
appréciation ne peut étre affectée par l’existence ou non d’un
dépbt de la marque seconde.

En outre 1l’interprétation donnée ©par 1la
jurisprudence, de 1l’intention du déposant, ne correspond pas
nécessairement a la réalité .

Le motif du second dépdt, en effet, traduit
plus vraisemblablement, une volonté d’acquisition de davantage de
sécurité juridique.Chacune des marques dispose, du seul fait de
son dépdt, en elle-méme, de la protection de la loi.

L’engagement de poursuites en contrefagon ou au contraire la
défense & d’éventuelles poursuites en contrefagon, en sont
facilitées.

L’utilité de tels dépdts successifs apparait
d’ailleurs tout particuliérement, lorsqu’ils consacrent
l’évolution de la présentation au cours des années, d’une marque
déterminée,par son adaptation aux golts et aux désirs de 1la
clientele.

L’interprétation ainsi donnée de la motivation
a laquelle obéit 1l’auteur de plusieurs dépdts est ainsi purement

arbitraire et ne peut donc justifier la rétention d‘un criteére

non expressément prévu par la loi. Selon l’arrét de la Cour



598

d’Appel de PARIS du 7 mai 1984 (OXICREM), en effectuant un second
dépdt, le déposant entend acquérir des droits privatifs sur une
marque distincte de celle déja déposée .Cela lui interdirait de
prétendre que 1l'’exploitation de 1la marque seconde vaudrait
exploitation de la premiére. L’examen de la conformité de la
marque seconde aux exigences de l’article 5-C-2 doit se faire par
comparaison des deux signes. Elle ne peut dépendre d‘une
interprétation de la volonté supposée du déposant.

Le caractére distinctif s’'apprécie, en effet,
en fonction d‘éléments propres, intrinséques & la marque, par
lesquels elle se distingue des autres marques ou signes
distinctifs susceptibles de constituer des antériorités.

La volonté d’acquérir des droits privatifs
distincts ne s’‘oppose de la sorte pas obligatoirement a l’emploi
d’une marque sous une forme modifiée, n’altérant pas le caracteére
distinctif de celle-ci.

Mérite également d'étre examinée la motivation
tirée de la finalité qui serait celle des textes relatifs a la
déchéance: la purge, des registres de l’Institut National de la

Propriété Industrielle, des marques inexploitées.

Observons tout d’abord qu‘un motif tiré d’une
opportunité administrative ne saurait & lui seul fonder une
solution juridique.

En outre, la coexistence de deux dépdots est de
nature a présenter un intérét pratique : si l’utilisateur d’une
marque -~ au titre de laquelle il peut se prévaloir des
dispositions de l’article 5-C-2 - dispose, en cas d'atteinte a

ses droits, de la faculté d'agir en justice, il n’en est pas
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moins vrai qu’une telle action 1lui sera facilitée, s’il a
consacré, par un nouveau dépdt, ses droits sur la marque ainsi
modifiée. D'autre part, l'existence d’'un tel second dépdt évite
les inconvénients d’une éventuelle discussion sur la réalité et,
le cas échéant, l’importance des "altérations" séparant la marque
utilisée de celle déposée, et sur l’atteinte qui peut ou non en
résulter aux éléments distinctifs de celle-ci. En revanche, la
disparition, par l’effet d‘une déchéance, des droits privatifs
attachés & un enregistrement, créé un vide, la marque radiée
devenant ainsi & nouveau disponible et susceptible d’intéresser
un tiers. En découle un risque de confusion dont peuvent faire
les frais non seulement le premier exploitant de la marque, mais
€également le consommateur. Une telle situation porterait ainsi
atteinte a la fonction méme de la marque, qui ne serait plus
respectée. Elle serait également de nature & encourager la
multiplication des actions en contrefagon et & conduire a des
situations juridiquement logiques, mais difficilement
compréhensibles pour le consommateur non averti.Une méme décision
pourra, en effet, prononcer la déchéance pour défaut d’usage
sérieux d’une marque déterminée, sans s'’arréter aux critéres de
fond de 1l’article 5-C-2 et, néanmoins condamner 1l’auteur d’une
imitation frauduleuse de 1la marque “voisine". La juridiction
saisie, pour le seul motif que l‘une et l’autre de ces deux
marques ont été enregistrées par le méme titulaire et sans
s’'arréter aux criteres de fond de l’application de l’article 5-C-
2 prononcera la déchéance de celle non directement exploitée.

Le contrefacteur aura, ainsi , eu la satisfaction de voir

prononcer la déchéance des droits du titulaire de la marque qu‘il
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aura frauduleusement imitée.Il n’en sera pas moins condamné pour
cette imitation.

Un certain nombre de décisions ont,au
demeurant, statué dans un sens différent de celui qui vient

d’étre analysé.

3) L’application de 1’article 5-C-2 sans égard au fait
que les deux marques "voisines" ont &té déposées par
le méme titulaire :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

( 25 février 1988 (52)) a fait droit a l’argumentation
d’une Société CAPRO BRASIL titulaire de deux dépdts
effectués 1’un en 1978, de la marque BRAZIL l'’autre en
1987, de la marque BRASIL. L‘une et l’autre de ces
marques se présentent sous forme de majuscules
d’imprimerie, inscrites dans un losange.Il s’agit donc
d’une marque complexe.

La Société LA MAISON DU CAFE , a conclu au prononcé de
la déchéance pour défaut d’exploitation, de la marque
BRAZIL. Le Tribunal a constaté que la Société CAPRO
BRASIL a exploité dans les conditions de la loi du 31
décembre 1964, la marque BRASIL . il reléve que cette
exploitation vaut exploitation de la marque BRAZIL, le
seul remplacement du Z par un $ constituant une

modification mineure, n’altérant pas le caracteére

distinctif de la marque.
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Par un arrét du 27 mai 1988 (53), la Cour de PARIS,
confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de
PARIS du 15 mai 1985, a statué sur une nouvelle demande
en déchéance, engagée a l’encontre de la Société NICOLAS
NAPOLEON & Cie.Elle a constaté que les quatre marques
déposées par cette société avaient un élément distinctif
commun, le terme "NAPOLEON" inscrit en lettres majuscules
d’imprimerie. Elle en a déduit que l’exploitation de
l’une de ces marques, quelques puissent étre les
différences minimes de graphisme la séparant des autres,

valait exploitation des trois autres.

La Cour ne l'a pas relevé expressément, mais
il est a noter que les quatre dépdts avaient été effectués par
la méme société. Elle n’a pas considéré que cette circonstance
soit de nature & faire échec a l'application des dispositions de
lrarticle 5-C-2.

La solution est d’autant plus remarquable
gqu’elle apparait différente de celle retenue par l’arrét de la
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 15 janvier

1985 rendu entre les mémes parties (cf supra).

Par jugement du 25 octobre 1991 , le Tribunal de Grande
Instance de PARIS (54) a fait application des
dispositions de l‘article 5-C-2, pour dire que
l’exploitation de la marque RICHES MONTS valait
exploitation de la marque RICHEMONT, ces deux marques

présentant le méme caractére distinctif , nonobstant la
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différence orthographique qui les sépare.Le jugement
précise, ici, expressément "que ce texte (l'article
5-C-2) n’exige pas que la marque modifiée sous la forme
dans laquelle elle est exploitée, ne soit pas elle-méme
enregistrée.

Qu'il s'en suit que 1l'existence de deux dépdts

distinctifs ne saurait faire écarter 1'application de ce

D’autres décisions ne se sont pas déterminées
en fonction de la pluralité de dépdéts mais ont apprécié
l’altération ou non du caractére distinctif (cf supra ):

- Tribunal PARIS 16 décembre 1986 (55)(TRICOFIX et TRICODUR);
- Tribunal PARIS 2 avril 1987 (56) (DIVINE BEAUTE);
— Cour BESANCON 19 septembre 1988 (57) (JUS DE FRUIT FOU);

- Tribunal PARIS 11 octobre 1989 (58) (NAVIFRANCE LA MAISON
DE LA CROISIERE);

- Tribunal PARIS 19 décembre 1990 (59) (HESTIA MANNHEIM).

Est-ce a dire, cependant , que la motivation
selon laquelle en effectuant deux ou plusieurs dépéts, le
titulaire entend manifester qu’il considére s’agir de deux ou
plusieurs marques distinctes, serait dépourvue de toute portée ?

La réponse est plus nuancée.

Par un arrét du 15 mars 1985 (60), la Cour de VERSAILLES
a statué sur une demande en déchéance dirigée contre la

marque LIPTON SNACK SOUP, propriété de la Société
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FRALIB.Cette derniére, pour s’opposer a la déchéance,
soutenait avoir exploité la marque sous la forme de
trois mentions :SNACK NUTS, COKTAIL et LIPTON.

La Cour releve, tout d’abord, que la forme sous laquelle
la marque est prétendue avoir été exploitée en altére le
caractére distinctif. Ce motif suffisait a écarter
l’application de l’article 5-C-2.

La Cour de VERSAILLES observe cependant, que la Société
FRALIB avait cru utile de faire enregistrer comme

marque, l’‘emballage a l’exploitation duquel elle se
référait "entendant par 1a acquérir sur cet emballage
des droits distincts de ceux qu'elle détenait déj& par

l'enregistrement de la marque LIPTON SNACK SOUP".

Elle précise :"Que certes , l'article 5-C-2 de la
Convention d'Union de Paris ne prévoit aucune exception
au principe qu'il pose dans 1'hypothése ou le titulaire
de la marque a procédé & plusieurs dépéts, mais que la
juridiction saisie n'en conserve pas moins la
possibilité de déduire des circonstances de la cause que
le titulaire de la marque a entendu renoncer & exploiter
cette marque dans le délai légal en la forme sous

lagquelle il 1'avait déposée”.

Ce n’est donc pas en considération de la
pluralité de dépéts que la Cour de VERSAILLES s’est déterminée
pour prononcer la déchéance. Elle y a vu cependant un indice
supplémentaire estimant que le second dépdt traduisait la volonté

du titulaire de renoncer aux effets du premier.
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Telle est également & notre sens la position du Tribunal
de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 29 juin
1984 (61).

La Société de droit suisse ESSO STANDARD est
propriétaire d‘une marque internationale constituée d‘un
ovale de couleur bleue sur fond blanc ( déposée le

18 avril 1961 pour les produits des classes 1 a 5,17
et 19 ).

La Société francaise ESSO est titulaire d‘une marque
francaise comprenant un élément figuratif constitué d’un
ovale bleu entourant un fond blanc et un élément
dénominatif ESSO en lettres rouges sur le fond blanc.
Les Sociétés ESSO ont assigné en contrefagon la Société
CORA qui utilisait un signe jugé proche. La société
défenderesse a opposé la déchéance de la marque déposée
par la Société de droit suisse ESSO.

Les Sociétés ESSO ont estimé qu’en application de
l’article 5-C-2 , la marque constituée du seul élément
figuratif était exploitée sous la forme de celle compre-
nant l‘’élément figuratif accompagné du mot ESSO.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation : “l1‘adjonc-
tion & l'ovale bleu du mot Esso modifie trés sensible-
ment le caractére distinctif de la marque ayant fait
l'objet d'un enregistrement international. Cette modifi-
cation est, au surplus, accentuée par le graphisme
particulier utilisé pour le E , l'emploi d'un rouge trés

vif et de gros caractéres pour l'ensemble des lettres.
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Dans la marque complexe utilisée, le caractére
distinctif s'attache avant tout & 1'élément dénomina-
tif Esso et non & l'ovale bleu.

De plus, en déposant plusieurs marques, les sociétés
ont montré leur volonté de faire porter leurs droits
privatifs sur différents signes auxquels elles

attribuaient des particularités propres"”.

En 1l’espéce, la pluralité de dépdts ne
constitue pas l’élément essentiel du rejet de la défense fondée

sur l’application de l'’article 5-C-2.

Il convient encore de faire référence a un arrét du

26 avril 1990 de la Cour d’Appel de PARIS (62) :
Monsieur VERITE avait déposé, en 1957 la marque RELAX
pour des produits des classes 10 et 20. Il a acquis

d’un tiers en 1960, la marque LE RELAX enregistrée
primitivement en 1948 pour des produits de la classe 20.
Le demandeur & l’action en déchéance faisait, notamment,
valoir que les deux marques étaient enregistrées au nom
du méme titulaire , et qu‘ainsi l’article 5-C-2 ne
pouvait recevoir application.

Infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de
PARIS , la Cour a exprimé le motif selon lequel en
achetant en 1960 les droits résultant du dépdt effectué
en 1948 d’'une marque voisine de celle qu’il avait lui-

méme déposée en 1957, le titulaire "a conforté des
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droits susceptibles d'étre mis en échec par le titulaire

d'une marque plus ancienne....".

La Cour a, ainsi, estimé qu’il ne pouvait étre
considéré que le titulaire avait, par son achat, entendu acquérir
des droits privatifs distincts de ceux découlant du dépét qu’il
avait effectué.

Priorité est, donc, également donnée a la

recherche de 1l’intention qui a présidé au dépét.

B) L’ARTICLE R 712 - 25 DU C.P.I. :

Ce texte est ainsi congu
“Tout nouveau dépbt portant sur une modification du signe
"ou une extension de la liste des produits et services
“d'une marque enregistrée peut étre accompagné d'‘'une
“déclaration de renouvellement anticipé de cette marque.
"La nouvelle période de protection court & compter de la
"déclaration de renouvellement.
"Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée
"et du nouveau dépbt s'effectuent par une déclaration
“unique”.

Un rappel de la situation juridique antérieure
apparait opportun:

Sous l’empire de la loi de 1857, le
renouvellement d’une marque pouvait étre opéré sous une forme
différente, si le caracteére distinctif de la marque renouvelée
n'était pas altéré.

La Cour de PARIS (2 ‘avril 1973 (63)) en a

notamment jugé ainsi en ce que la marque "AMARIS" pouvait étre

renouvelée sous la forme "“AMARYS".
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Sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 la
solution était moins nette : l’article 9 du décret du 27 juillet
1965 disposant que :

“le dépdét en renouvellement qui ne comporte aucune
"modification par rapport au précédent dépdt en son
"dernier état, peut encore étre valablement
“effectué dans les six mois de l'expiration du
*"dépbt précédent..... "

La doctrine en avait déduit que 1la marque
pouvait étre renouvelée, sans modification, dans les six mois
suivant la date d’‘expiration de la validité du dernier dépdét et
“a contrario" qu’un renouvellement comportant une modification
n‘altérant pas le caractére distinctif de la marque en son

dernier état, pouvait étre effectué jusqu’d la date d’expiration

de la validité du dernier dépbt.

La 4e chambre de la Cour de PARIS, par un arrét du 15
novembre 1985 (64), a jugé, ainsi, que constituait un
renouvellement d’une marque complexe, constituée d‘un
élément figquratif accompagné par le mot PILE et le mot
FACE inscrits 1l‘un au dessus de l’autre, le dépdt en
renouvellement de la marque dénominative PILE OU
FACE.L‘on constatera que cet arrét fait expressément
référence aux dispositions de l’article 5-C-2.Si l’on
reléve que la demande en renouvellement avait été
déposée dans le délai de 6 mois suivant 1l‘expiration de
la validité du précédent dépdét, l‘on peut en déduire que
la Cour a bien admis qu’il s‘'agissait, en fait, de la
méme marque, sous deux formes différentes, la seconde

n’'altérant pas le caractére distinctif de la premieére.
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L’article 12 de la loi du 4 janvier 1991

codifié sous article L 712—- 9 du C.P.I. dispose :
“L'enregistrement d'une marque peut étre renouvelé
"s'il ne comporte ni modification du signe ni
"extension de la liste des produits ou des services..."

Ce texte confirme donc le principe du
renouvellement de la marque, en l’état.

Précisons que les formalités ont été allégées,
par rapport & la reéglementation antérieure : le renouvellement
est la conséquence de la déclaration, sans vérification de fond
par les services de 1'I.N.P.I..

L'article R 712-25 du C.P.I., ©pris pour
l'application de ce texte de loi a expressément prévu le sort
des "nouveaux dépdéts" portant sur une modification du signe ou
une extension de la liste des produits et services.

Il précise que ce "nouveau dépdét" visant donc
la marque modifiée, peut étre accompagné d‘une déclaration de
renouvellement anticipé de cette marque. Littéralement, donc, le
dépbt sous la forme modifiée ne constitue , dans cette hypothese,
pas un renouvellement de la marque initiale.Le texte le qualifie
de "nouveau dép6t".Il coexistera avec le dépbét précédent.S’il est
fait usage de la faculté d’un renouvellement anticipé du dépdt
précédent, la "vie administrative" des dépdts successifs sera
liée; ils seront renouvelés aux mémes dates.L’on sera, cependant
en présence de titres distincts, relatifs chacun a une forme
déterminée de la marque (ou & une liste également déterminée de
produits et/ou de services).Ces dépbts auront tous le méme

titulaire.
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I1 semble que la pratique selon laquelle, un
dépébt en renouvellement pouvait comporter, sous l’empire de la
loi de 1964, une 1légeére modification , dans les limites de
l’article 5-C-2, par rapport au dépdt d’origine, soit également

applicable sous l’empire de la loi nouvelle.

Les BARONS DE ROTHSCHILD et autres ont soutenu que les
époux MYERS qui ont procédé le 2 décembre 1977 et le

18 novembre 1987 au renouvellement d‘un signe distinc-
tif déposé originairement en 1962 et constitué par la
dénomination MONOPOLE ALFRED ROTHSCHILD écrite en
lettres de méme dimension placées sur une seule ligne,
ne pouvaient se prévaloir des dépdts de 1977 et 1987

en tant que renouvellement de la marque originaire car
sa présentation avait été notablement modifiée.

La Cour d’'Appel de PARIS (18 janvier 1994(65)) a énuméré
les modifications successives et a jugé que s’"il était
unanimement admis sous l'empire de la loi du 31 décembre
1964 applicable en la présente instance, que le renou-
vellement d'une marque déposée ne pouvait valablement
intervenir qu'a la condition de ne pas comporter de
modification notable du signe originaire....", cette
exigence ayant été reprise par l’article L 712-9 du
C.P.I., la marque en question & l‘origine simplement
dénominative n‘a pu étre renouvelée en 1977 sous la
forme d’une marque complexe.

La Cour a ensuite énuméré les modifications "notables"“.
Le dépdt de 1977 ne valait donc pas renouvellement de

la marque originaire.
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L'existence de dépdots successifs ne peut, en
elle-méme, mettre obstacle & une action en déchéance qui viserait
une forme ancienne de la marque, dont il serait allégué qu’elle
ne serait plus exploitée comme telle.La constatation d‘une telle
déchéance aurait nécessairement son incidence sur 1l’“"antériorité"

dont pourraient se prévaloir les formes ultérieures.

Le probléme a été évoqué par le Tribunal de Grande
Instance de PARIS (7 avril 1993 (66)). Il convient de
préciser que les dépbts concernés avaient été effectués
sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964.Le Tribunal
précise cependant, dans le rappel de la procédure, qu’il
a été saisi d’une demande en déchéance sur le fondement
de l’article L 714-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle.

Monsieur ROBERT LAFONT a déposé le 13 juillet 1984

la marque LE JOURNAL ENTREPRENDRE pour des produits de

la classe 16 et des services de la classe 41.

Il a déposé le 31 aoGt 1989 en renouvellement de ce
dépdt la marque ENTREPRENDRE, pour les mémes produits

et services.

Un tiers avait, le 15 mai 1987, déposé, pour des

services de la classe 35, la marque ENTREPRENDRE.I1l
avait fait valoir que Monsieur ROBERT LAFONT devait étre
déchu de ses droits sur la marque LE JOURNAL
ENTREPRENDRE, ce qui lui aurait permis d’affirmer
l’antériorité de son dépét par rapport a celui effectué

en second lieu, par Monsieur LAFONT.
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Le Tribunal a retenu "que la suppression des mots "Le
Journal" lors du renouvellement de la marque de la
société demanderesse n'a pas altéré le caractére
distinctif essentiel de la marque puisque la

modification n'a porté que sur des termes descriptifs de
l1'un des produits désignés & 1l'acte d'enregistrement et
a laissé subsister le terme "entreprendre® arbitraire

appliqué & une revue..... ”.

I1 a donc considéré que le dépdét de 1989 avait
bien été valablement effectué en renouvellement de celui de 1984.
Sans viser expressément l‘article 5-C-2 le Tribunal n’en a pas
moins repris la disposition de fond essentielle,l’absence

d’altération du caractére distinctif de la marque.

L’article R 712-25 prévoit expressément la
coexistence et le renouvellement simultané de dépdts des formes
successives d‘une marque.Cela ne peut évidemment avoir pour
conséquence d’atteindre aux droits du déposant, et en particulier
4 ceux découlant de la date de son premier dépdét.Or, appliquer la
jurisprudence qui interdit au titulaire unique de deux déplts
portant sur des marques voisines, d‘invoquer les dispositions de
l’'article 5-C-2 conduirait précisément, a cet effet
indiscutablement pervers. Tel n’‘a certainement pas été l’‘objectif
poursuivi par le pouvoir reéglementaire , lors de la rédaction de

l’article R 712 -25.
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Chapitre 3 - La légitimation du défaut d’usage :

La notion d’excuse légitime a été introduite
dans la législation frangaise des marques par la loi du 31
décembre 1964 qui dans son article 11 alinéa ler dispose :

“Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque
“qui, sauf excuse légitime, ne 1'a pas exploitée ou fait
“exploiter...."

Le législateur francais n‘a fait que reprendre
le principe posé par l’article 5 - C - 1 de la Convention d‘Union
de PARIS tel qu’il résulte de la Convention de LISBONNE de 1958

“Si dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée
“est obligatoire, l'enregistrement ne pourra étre
"annulé qu'aprés un délai équitable et si l’intéressé
"ne justifie pas des causes de son inaction.”

Si la loi du 4 janvier 1991 n’a pas repris le

terme d’‘excuse légitime, elle a gardé le laconisme de la loi de
| 1964 :
“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
"marque, qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage
"sérieux."
‘ L’absence de définition législative de cette
notion a conduit la jurisprudence et la doctrine & en tracer les

contours (1).
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Ils recherchent si ces empéchements résultent
de circonstances extérieures a la volonté du titulaire et sont
étrangers a sa faute, & son imprudence, a sa négligence.

Le Professeur CHAVANNE distingue entre une
appréciation subjective et objective des justes motifs.

L’appréciation subjective admettrait “toutes
les motivations sérieuses que le titulaire de la marque a pu avoir
personnellement de ne pas exploiter”. Cette approche conduirait
les juridictions & ne Jjamais prononcer la déchéance car il
existerait toujours un prétexte a la non—-exploitation.

L’appréciation objective ne retiendrait que
"les obstacles qui empéchent directement 1I'exploitation d'une
marque déterminée”.

Les auteurs et la jurisprudence font
communément référence, lorsqu’ils évoquent la notion de justes
motifs, & des obstacles de droit (section 1) ou de fait (section
2) ayant empéché 1le titulaire de la marque de procéder a
l’exploitation de celle-ci.

A titre préliminaire il convient d'’'étudier 1la

portée de l’existence d’une excuse légitime.

Les justes motifs sont invoqués par le
titulaire du dépdt de la marque attaquée en déchéance.

Selon le droit commun de 1la preuve, il
incombe & celui qui invoque le bénéfice de l’excuse légitime d’en
établir la réalité et la pertinence, c’est-ad-dire l'’existence d’un
obstacle de droit ou de fait de nature a justifier de la non-
exploitation.

Le caractére légitime de cet obstacle est

apprécié souverainement par les juges du fond. Une part de
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subjectivité est alors inévitable. Comme nous le verrons, cet
obstacle doit étre extérieur au titulaire, ne doit pas résulter de
motifs strictement commerciaux ou économiques, ni étre imputable,

=

méme pour partie, a sa faute ou a sa négligence.

— Le demandeur en déchéance peut contester la
légitimité de l’excuse, mais il doit alors rapporter la preuve de

cette illégitimité.

C’est la solution adoptée par le Tribunal de Grande
Instance de PARIS dans un jugement du 12 mai 1993 (2)
statuant sur l’une des diverses procédures ayant opposé
les Sociétés PRONUPTIA et PRONOVIAS & propos de la
marque PRONOVIAS. Selon la Société PRONOVIAS,l’excuse
invoquée par la Société PRONUPTIA (l’existence d’une
procédure en contrefagon sur la marque PRONOVIAS
propriété de la Société PRONUPTIA pendante devant la
Cour de Cassation ) n’était pas légitime. D’aprés la
premiére, le dépdt par PRONUPTIA de la marque

PRONOVIAS était frauduleux car effectué au mépris de ses
droits antérieurs (dénomination sociale et nom
commercial).

Le Tribunal a jugé que la Société PRONOVIAS n'’apportait
pas la preuve de l’existence de ses droits antérieurs.
“Elle n'est donc pas fondée & arguer d'une fraude & ses
droits pour contester le caractére légitime du défaut

d'exploitation”.
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— L'excuse légitime pour étre accueillie doit
étre clairement énoncée et soumise a la discussion contradictoire

des parties.

Dans un litige opposant la Société anonyme BIENAIME a la
Société anonyme PARFUMS MARCEL ROCHAS, la Cour de PARIS
dans un arrét du 25 octobre 1971 (3) a jugé qu’une
société prétendant démontrer dans ses conclusions
qu’elle justifie d’une excuse légitime , "qu'elle
n'indique pas toutefois, ne comparaissant méme pas, les
faits ou les raisons susceptibles d'étre vérifiés qui
aprés examen contradictoire par les parties, pourraient
permettre a la Cour de juger que l'appelante avait une
excuse légitime pour ne pas avoir exploité ou fait
exploiter de fagon publique et non équivoque la marque

litigieuse”.

Cet arrét démontre bien l’étendue du contrédle

de l’excuse légitime opéré par les juridictions.

— Si le plus souvent, le défendeur a l'’action
en déchéance reconnait qu’il n‘’a pas exploité sa marque et se
prévaut alors d‘une excuse légitime, on peut se demander si le
défendeur peut & la fois invoquer une exploitation sérieuse et
arguer du bénéfice d’une excuse légitime. Il semble qu’il y ait

une certaine contradiction & présenter ces deux arguments.

La Cour de PARIS dans un arrét du 12 mars 1987(4)

(Société OTAKE TRADING ./. Sociétés ORION PICTURES
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CORPORATION et ORION VENTURES INC.) a jugé :
“considérant que le bénéfice de 1l'excuse légitime a
1'absence d'exploitation étant subsidiairement réclamé
par les Sociétés ORION,on ne saurait manquer de relever
la contradiction interne viciant leur argumentation, car
on ne peut tout a la fois revendiquer une exploitation

et expliquer pourquoi on s'en est abstenu.”

Cette solution si elle a le mérite d’étre

logique, n’en est pas moins dure.

Une motivation identique a été adoptée par un jugement
du Tribunal de Grande Instance de MELUN du 2 juin 1992
(5) & l’occasion d’'une demande d’une Société
LABORATOIRES SMB en déchéance d’une marque ANAFEBRYL
déposée par une Société LABORATOIRES PHARMOCCITAN.

Le Tribunal a cependant examiné successivement
l’exploitation revendiquée et le moyen tiré de

l’existence d’une excuse a la non-exploitation.

D’autres décisions ne relé&vent pas cette
contradiction et ont aussi examiné successivement les deux moyens
opposés & la demande. (voir notamment T.G.I. PARIS 31 octobre 1973
(6) et Cour de PARIS 2 juillet 1975 (7) (COOPERATIVE AGRICOLE
D’APPROVISIONNEMENT ./. Société ALLEN PRODUCTS CY.) ; Cour de
VERSAILLES 7 février 1991 (8)(Société LANVIN PARFUMS ./. Société

NUTRI METICS) ).
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En effet, a notre avis, rien n’empéche un
titulaire de prouver l’exploitation de sa marque par tous moyens.
Ces derniers sont souverainement appréciés par les juges.

Mais &a titre subsidiaire 1le défendeur a
l’action en déchéance peut invoquer le bénéfice de 1l'excuse

légitime.

— Portée de 1l’admission de 1l’excuse légitime sur la
computation du délai de cing ans .

La question de l'effet de l’excuse légitime
sur le calcul du délai quinquennal de non exploitation se pose. Le
délai est-il suspendu ou interrompu ?

Si le délai est interrompu, un nouveau délai
de cing ans commence a courir lorsque l’excuse légitime a cessé.

S7il est suspendu, il recommence & courir si
la cause de suspension a pris fin.

L’examen de la jurisprudence antérieure a
l’entrée en vigueur de la loi de 1991 fait apparaitre des
divergences.

En présence d‘une interdiction d‘exploiter
existante au jour du dépét , le délai ne peut commencer & courir
qu’‘au jour de la levée de cette interdiction (solution du T.G.I.
de PARIS 18 octobre 1971 (9)( Société ORTHO-PHARMACEUTICAL
CORPORATION ./. Sociétés LABAZ et MARLY)).

En matiére de marque pharmaceutique, la Cour
de TOULOUSE dans son arrét du 23 juin 1975 (10)(C.E.I.P. ./.
Société LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE) a déclaré que
l'exploitation ne pouvait pas avoir lieu avant la délivrance de

1’autorisation de mise sur le marché. Ceci étant, la demande
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d’'A.M.M. doit avoir été faite dans le délai de 5 ans ayant
précédé la demande (cf infra).

Evogquant une excuse tirée de l’existence d’un
litige entre deux sociétés, le 3jugement du Tribunal de Grande
Instance de PARIS du 12 mai 1993 (11) a adopté une solution
différente.

Lorsque la procédure ,fondement de 1l'’excuse,
est parvenue & son terme, le délai recommence & courir. Il s‘est
trouvé suspendu.

De maniére générale, on peut se demander si ,
dés que la cause de l’‘excuse légitime a pris naissance & une date
postérieure au dépbét, la solution n’est pas la suspension du
délai.

L’article 27 de la loi du 4 janvier 1991
semble trancher définitivement la question de l’effet d’une excuse

légitime sur la computation du délai d’inexploitation.

En effet, cet article ne sanctionne que
l’absence d’exploitation “pendant une période ininterrompue de

cing ans".

Section 1 - Les causes de droit :

Les obstacles de droit a l’‘exploitation d’une
marque peuvent résulter directement de dispositions législatives

ou réglementaires (§ 1).
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Dans d‘autres hypothéses, les excuses peuvent
résider dans l’existence d’‘un contréle opéré par l’Administration

(§ 2).

§ 1 — LES CAUSES DE DROIT RESULTANT DIRECTEMENT DE
DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES :

Les causes de droit résultant directement de
dispositions législatives ou réglementaires résident d‘une part
dans l‘existence de dispositions prohibant 1l’usage de produits
et/ou services visés au dépdét d’une marque et d’autre part, dans

l’existence d’un monopole d’Etat.

A) L’EXISTENCE D’UNE PROHIBITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE :

Nous évoquerons successivement les
prohibitions énoncées par le Code de la Santé Publique et les

conséquences des lois relatives & l’emploi de la langue frangaise

sur le non-usage d’'une marque constituée de termes étrangers.

1) Les prohibitions du Code de 1a Santé Publique :

Nous distinguerons entre les produits

contraceptifs et les produits pharmaceutiques.
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a) Les produits contraceptifs :

Le Code de la Santé Publique dans ses articles
L 648 et L 649 édictait une sanction pénale contre “quiconque,
dans un but de propagande anticonceptionnelle , aura ..., décrit
ou divulgué ,ou offert de révéler des procédés propres a prévenir
la grossesse, ou encore facilité 1'usage de ces procédés”.

La loi du 28 décembre 1967 communément appelée
Loi NEUWIRTH a abrogé ces deux articles et a autorisé la

fabrication et 1’importation des produits contraceptifs.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans
un Jjugement du 18 octobre 1971 (12)(Société ORTHO-PHARMACEUTICAL
CORPORATION ./. Sociétés LABAZ et MARLY) a reconnu que l‘existence
de cette interdiction de vente en France au cours de la période
quinquennale précédant la demande en déchéance constituait un cas

d’excuse légitime.

On peut relever que la solution adoptée est
conforme au principe de 1’indépendance entre le produit et la
marque posé par l‘article 7 de la Convention d’Union de PARIS qui
dispose :

“La nature du produit sur lequel la marque de fabrique
“ou de commerce doit étre apposée ne peut, en aucun cas,
“faire obstacle & 1'enregistrement de la marque”.

Bien que désignant un produit dont la vente

était illicite en France la marque n’en était pas moins valide.
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b) Les autres produits pharmaceutiques :

La spécificité de 1la marque pharmaceutique
tient & ce que les produits doivent, avant leur commercialisation,
faire l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.).

Cette demande d’autorisation est le préalable
nécessaire pour pouvoir se prévaloir d‘une excuse légitime.

L’auteur de la demande d’A.M.M. et le
titulaire de la marque peuvent étre deux personnes distinctes. Se
pose alors la question de 1la personne en qui s'apprécie
l’existence de 1l’excuse lorsque le demandeur de 1’A.M.M. et le

déposant de la demande sont deux personnes distinctes.

- La législation interdit l'exploitation d’une

spécialité pharmaceutique avant l’obtention d‘un visa .

Le CENTRE D’‘ETUDES POUR L‘INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(C.E.I.P.) titulaire de la marque HEPACYTASE pour
désigner des produits pharmaceutiques a été assigné en
déchéance pour défaut d’exploitation par la Société
LABORATOIRES FRANCAIS DE THERAPEUTIQUE. Cette derniére a
été déboutée de son action (Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE 8 janvier 1973 (13)).

En appel, la Cour de TOULOUSE par un arrét du 23 juin
1975 (14) a jugé que "l'existence d'une législation
interdisant 1'exploitation du produit marqué constitue,

de toute évidence, une excuse légitime et que l'article
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L 601 du Code de la Santé Publique subordonne le débit,
4 titre onéreux ou gratuit de spécialités
pharmaceutiques 4 une autorisation préalable délivrée

par le Ministre des Affaires Sociales....".

Le C.E.I.P. n‘a donc le droit d’exploiter sa
marque qu’d& compter de la date de délivrance du visa. C’est
apparemment la seule existence de la 1législation spécifique aux

produits pharmaceutiques qui justifie l’excuse légitime.

L’article L 601 du Code de la Santé Publique
est libellé comme suit :

“Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament
“fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse
"ou précurseur doit faire 1'objet, avant sa commercialisation
“ou sa distribution & titre gratuit, en gros ou en détail,
“d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le
"Ministre de la Santé".

Il s’agit la d’un principe et l’article L 601-
2 permet & titre exceptionnel, 1l‘utilisation de certains
médicaments sans obtention d'A.M.M. sous certaines conditions
strictement énumérées.

Le fait de demander un visa de spécialité et
la demande d’inscription d’un produit sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ne constituent
pas un fait d’exploitation (ctra T.G.I. TOULOUSE précité) mais
plutét un préalable nécessaire pour pouvoir invoquer une excuse
légitime.L’admission d’une excuse légitime d’un défaut

d’autorisation suppose en effet que la demande ait été déposée et

qu‘elle l’ait été avant l’'accomplissement du délai de déchéance.
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De méme un jugement du Tribunal de Grande Instance de
PARIS du 11 juillet 1972 (15) a prononcé la déchéance
des droits sur la marque ISOPAQUE au motif que le
déposant "ne peut justifier d'aucune excuse légitime ,
la demande de visa n'ayant été formée que longtemps

aprés la demande en déchéance”.

La question se pose de l'’incidence de la loi
- nouvelle sur ce principe. En effet, 1le délai quinquennal
d’inexploitation ne se compte plus a rebours a partir de la date
de la demande en déchéance, mais il faut depuis la réforme que la
marque ait été 1inexploitée pendant une période compléte et
ininterrompue de cing ans.

A notre sens, la demande d’'A.M.M. doit avoir
€té déposée dans le délai quinquennal pris en considération par
la juridiction appelée a se prononcer sur la déchéance; c’est a
dire que cette demande ait été déposée au plus tard avant le début
de la période ‘“suspecte". La déchéance peut en effet étre
prononcée si l‘usage sérieux de la marque est commencé ou repris
dans "les trois mois précédant la demande en déchéance et aprés
que le propriétaire a eu connaissance de 1'éventualité de cette
demande"” (article L 714 -5 alinéa 4 du C.P.I. rédaction de la loi
du 5 février 1994).

Lorsque cette demande d‘A.M.M. est tardive
mais toujours opérée dans le délai quinguennal, on peut se
demander si 1le titulaire fait preuve d‘une réelle intention

d’exploiter sa marque. Il faudrait peut étre alors tenir compte de
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faits connexes a la demande d'A.M.M. a savoir essais, theéses ,

publications et autres travaux préparatoires & l’exploitation.

Précisons qu‘en tout état de cause, les
marques désignant des médicaments ne peuvent pas étre valablement

exploitées avant la délivrance de 1’A.M.M..

Une Société SYNTEX PHARM a demandé la déchéance d’une
marque SINARYL déposée par une Société LABORATOIRE DR
HOMBERGER.

Par arrét du 27 novembre 1990 (16) la Cour d’Appel de
PARIS a relevé que le produit de marque SINARYL avait,
selon le Ministére de la Santé, la qualité de médi-
cament. Ainsi, sa vente devait étre réservée aux pharma-
ciens (article L 512 du Code de la Santé Publique).

Il devait également faire l’objet d’une A.M.M. puisque
préparé a l’avance et caractérisé par une dénomination
spéciale (article L 601 ).

Or la Cour a constaté que la Société HOMBERGER n’avait
pas justifié avoir demandé cette autorisation mais
qu’‘elle avait versé aux débats des documents relatifs &
la vente par correspondance en France des produits
SINARYL.

La Cour a alors jugé "qu'il n'a pas été fait usage de la
marque litigieuse dans les conditions habituelles d'une
marque de cette nature”. La déchéance a donc été

prononcée.
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- Le titulaire de la marque qui n‘a pas déposé
personnellement la demande d‘A.M.M. peut-il se prévaloir d’une

excuse légitime ?

Le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS dans un jugement
du 9 avril 1987 (17) a estimé que la demande
d’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité
ATUX par les LABORATOIRES SAUBA permettait au titulaire
de la marque ATUX (la Société PIERRE ROLLAND) de se

prévaloir de l‘excuse légitime (voir ci-dessous ).

Cependant , le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans
un jugement du 2 octobre 1987 (18) a adopté une solution
inverse.La Société BIOFARMA, titulaire de la marque
STABLON, a été assignée en déchéance par la Société P.F.
INDUSTRIE le 22 octobre 198l.La demande d'A.M.M. a été
effectuée par la Société des LABORATOIRES SERVIER
licenciée de BIOFARMA. Cette derniére invoque le
bénéfice de l’excuse légitime, 1’A.M.M. n’ayant été
délivrée aux LABORATOIRES SERVIER que le 6 février 1987.
Le Tribunal a jugé que "pour pouvoir invoquer cette
circonstance de fait il eut fallu que ce soit la Société
BIOFARMA propriétaire de la marque, qui dépose la

demande d'autorisation®, et pas un simple licencié.

Dans l‘affaire ATUX le Tribunal avait fait
référence fort logiquement au libellé de l’article 11 de la loi
de 1964 qui admet explicitement 1l‘intervention d’un tiers dans

l’exploitation de la marque. Comme nous l’avons vu dans le
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chapitre consacré a l’usage sérieux de la marque réalisé par un
tiers, l’'exploitation doit étre faite avec l’accord certain et non
ambigu du titulaire de la marque mais ne nécessite pas un contrat
de licence valable et inscrit au Registre National des Marques.

Comme le souligne 1le Professeur AZEMA (note
sous l’affaire précitée) "ce qui est vrai de l'exploitation doit
l'étre également de celle de 1l'excuse 1légitime y ayant fait

obstacle".

La Cour d’Appel de PARIS dans un arrét confirmatif du

12 novembre 1991 (19)(Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE
./. S.C.R.A.S.) a accueilli l'’excuse légitime alors que
la demande d’A.M.M. avait été déposée par un tiers non

licencié, en l’‘occurrence la société meére.

Cette conception se trouve confortée par les
dispositions de 1la directive communautaire 75 / 319 du 20 mai
1975 et le décret du 20 septembre 1988 pris pour son application
qui distingue entre le fabricant et le responsable de la mise sur
le marché. Celui-ci a fait la demande d’A.M.M..

L'A.M.M. délivrée pourra étre transférée a
d’autres personnes.

Il s’agit la de favoriser la circulation des
médicaments sur les territoires communautaires en tenant compte de
la réalité de l’économie du marché des produits pharmaceutiques ol

bien souvent les fabricants ne sont pas les demandeurs d’A.M.M..
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2) Les lois relatives a 1’emploi de la langue frangaise :

Se pose la question de la réalité de
l’empéchement & l’usage, au regard des lois relatives a 1l’emploi
de la langue francaise, d’une marque constituée par des termes
étrangers

Les conditions de fait doivent étre appréciées
strictement.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son
jugement du 2 octobre 1986 (20) a eu a connaitre de
cette question

Le SEITA avait déposé la marque GO WEST pour désigner
des produits du tabac. La Société REEMSTA
CIGARETTENFABRIKEN a assigné le 12 mars 1985 le SEITA
en déchéance de ses droits sur la marque GO WEST.

Le SEITA a pris prétexte d‘une procédure précédente
portant sur la marque INTERNATIONAL NEWS, qui ne s‘est
achevée que le 12 mars 1984. Cette procédure concernant
également une marque de langue anglaise, il estimait
pouvoir bénéficier d’une excuse légitime a ne pas
exploiter la marque GO WEST “pour éviter une nouvelle
procédure”.

Cependant le Tribunal n’a pas accueilli l’argumentation
développée par le SEITA. Il a estimé que les deux
procédures ne pouvaient pas étre rapprochées.

Dans la procédure concernant la marque INTERNATIONAL

NEWS, il n’était pas reproché au SEITA d'avoir apposé
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sur le produit une marque composée de termes étrangers,
mais d’avoir en contravention a la loi du 31 décembre
1975 sur l’emploi de la langue frangaise et de la loi du
27 décembre 1973 sur la publicité trompeuse , imprimé
sur les publicités des mentions en langue anglaise

(autres que la marque) sans leur traduction en frangais.

Ainsi , ce n'’était pas la marque en langue
anglaise qui était critiquée.Cette décision ne s’est donc pas
prononcée sur la 1légalité d'une marque rédigée en termes
étrangers. La loi du 31 décembre 1975 relative a l’usage de la
langue frangaise a pour objectif 1la protection des usagers
francais contre une mauvaise compréhension résultant de l'’emploi
d’une langue étrangére. La généralité des termes de la loi,permet
de se demander si la prohibition vise aussi les marques. Mais
l’administration, quant & elle, a précisé que 1le droit de
propriété industrielle qui s‘attache a toute marque légalement
enregistrée exclut celle-ci du domaine de la loi de 1975. Il faut
cependant que la présentation et le mode d'emploi du produit ou
du service désigné par la marque étrangére soient rédigés en
frangais (21). Les messages publicitaires , distincts de la marque
doivent étre conformes & la loi de 1975.

Ainsi rien n’empéche une personne de déposer a
titre de marque un terme étranger, ni de l'apposer sur un produit
ou d’accompagner un service.

Seules les mentions distinctes de la marque
déposée doivent étre rédigées en langue frangaise.

Il convient cependant d’observer que la loi

(94 -665) du 4 aolit 1994 dispose en son article 14
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“I — L’emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de
"service constituée d'une expression ou d'un terme étranger,
"est interdit aux personnes morales de droit public

"dés lors qu'il existe une expression ou un terme frangais
"de méme sens approuvés dans les conditions prévues par
"les dispositions réglementaires relatives a l'enrichissement
“de la langue francaise.

"Cette interdiction s'applique aux personnes morales de
"droit privé chargées d'une mission de service public dans
“]'exécution de celle-ci .

“IT - Les dispositions du présent article ne sont pas
"applicables aux marques utilisées pour la premiére fois
"avant 1'entrée en vigueur de la présente loi".

A notre sens le titulaire , personne morale de
droit public ou privé dans le cadre de sa mission de service
public, devrait pouvoir bénéficier de justes motifs au non-usage
de sa marque déposée en des termes étrangers postérieurement a
l’entrée en vigueur, le 5 aofit 1994, de la loi. Le dépdt n’en
serait pas moins régulier.Ce n’est pas le dépoét de la marque qui
est interdit mais son emploi.

Relevons que s’il n’‘existe pas de termes
francais équivalents la personne de droit public peut utiliser sa
marque constituée de mots étrangers. Elle ne pourra donc pas
valablement opposer les "justes motifs" & une demande en déchéance
pour défaut d’usage sérieux.

L'article 2 alinéa 4 de la loi du 4 aolt 1994
prévoit l’obligation de faire usage de la langue frangaise pour
les "mentions et messages enregistrés avec la marque".

Or l'habitude avait été prise de déposer comme
marque des slogans publicitaires rédigés en langue étrangére, pour
contourner les dispositions de la loi de 1975.

Cette pratique n‘a pas été expressément

interdite par la loi de 1994 mais il semble bien qu’elle soit

contraire aux intentions du législateur.
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La loi de 1994 a, selon Monsieur BIGOT (22),
“entendu faire cesser la pratique des slogans et autres éléments
de publicité & titre de marque.....".

Les “mentions et messages” pourront étre
déposés comme marque mais ne pourront pas étre exploités tels
quels en publicité. Cette analyse nous semble confirmée par le
contenu de la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de
la loi du 4 aofit 1994 et concernant 1l’emploi de la langue
francaise pour la commercialisation des biens, produits et
services (23).

Le paragraphe 2 - 5) alinéas 3 et 4 énonce que
les mentions et messages en langue étrangére “conformément au
droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au sein d'une
marque”, doivent, “quand il sont employés en France, comporter une
traduction en frangais aussi lisible, audible ou intelligible que

la présentation en langue étrangére".

Ainsi le titulaire, personne privée, d’une
marque-slogan ne semble pas pouvoir opposer au titre de 1l'’excuse
légitime l’existence de la loi relative a l’usage de la langue
francaise.

La marque peut en effet é&tre utilisée a
condition qu’elle soit accompagnée d‘une traduction en frangais
"aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en

langue étrangére"”.
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B) L’EXISTENCE D’UN MONOPOLE D’ETAT :

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 13 juin 1973 (24)(Société REYNOLDS TOBACCO
INTERNATIONAL ./. Société SIGARETTEN FABRIK ED.LAURENS)
a refusé d’'admettre comme valant excuse légitime & la
non-exploitation de la marque WINCHESTER NEDERLANDS
FABRIKAAT, l’existence du monopole de 1l’Etat confié a la
Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs

et Allumettes.

La Cour de PARIS dans son arrét du 4 juin 1976 (25)
confirmant le jugement du Tribunal de PARIS (9 juillet
1975 (26)) a adopté une solution identique.

La Société danoise SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI

titulaire de la marque TIMES pour les produits du tabac
et articles pour fumeurs a été assignée en déchéance par
la Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL. La société
danoise se prévaut d’'une excuse légitime du fait de
l’existence du monopole légal de la SEITA. Elle prétend
que cet organisme a un pouvoir discrétionnaire
d’accepter ou de refuser la commercialisation en France
des tabacs étrangers.

S’il est vrai que l’importation et la commercialisation
en gros des tabacs manufacturés en provenance de la
Communauté Economique Européenne peuvent étre effectuées

par toute personne physique ou morale établie en France
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et agréée en qualité de fournisseur,il faut relever qu‘a
1’époque, le Danemark ne faisait pas partie de la
C.E.E..

La société danoise n‘a présenté aucune demande
drautorisation d’exploitation. La Cour estime que ce
monopole ne constitue pas un obstacle a la commer-
cialisation de cigarettes et tabacs de provenance
étrangére. Le SEITA est habilité & en autoriser la
commercialisation. La société danoise aurait di

solliciter une demande d’autorisation.

Ainsi, la seule démarche de demander une
autorisation aurait pu constituer une excuse légitime & la non-
exploitation en cas de refus ou d’absence de réponse du SEITA.

La société demanderesse aurait démontré sa
volonté d’exploiter la marque.

Il est important de noter qu‘en l'’espéce il
s’'agissait de produits du tabac en provenance de l'étranger.

En présence de produits du tabac frangais la
SEITA retrouve son monopole absolu.

La non-exploitation d’une marque déposée pour
désigner des produits du tabac originaires de France pourrait le
cas échéant trouver dans le monopole une excuse légitime.

A notre connaissance,il s‘’agit 1la des seuls
cas dans lesquels la Jjurisprudence ait eu a se prononcer sur
l’existence d’'un monopole d’Etat en tant gque justes motifs de
nature a faire échec a une action en déchéance. La gquestion

pourrait se poser concernant d‘autres monopoles d'Etat tels que



636

ceux des poudres et explosifs, des transports par chemins de

I1 faudrait alors examiner pour chacun, le
cadre juridique et la portée du monopole pour accueillir ou non

l’excuse légitime.

§ 2 — L’INCIDENCE D’UN CONTROLE OPERE PAR
L’ADMINISTRATION:

L’Administration effectue un <contrbéle deés
qu’une marque est déposée. Le déposant doit-il exploiter cette
marque avant d’étre définitivement fixé sur le sort de son dépdt ?

Par ailleurs, l’Administration dans sa mission
générale de protection du consommateur a la possibilité de
retarder la mise sur le marché d’un produit marqué.

Se pose en outre la question de l’effet d‘un
refus ou d’un retard dans la délivrance par l’Administration d‘une
autorisation de mise sur le marché .

En effet, le titulaire d‘une marque déposée
pour désigner des produits pharmaceutiques ne peut 1l'’exploiter

qu‘ad compter de la délivrance de 1‘A.M.M..

A) LE REFUS D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE :

Le refus d’enregistrement d‘une marque par
1’I.N.P.I. peut-il constituer une excuse légitime & 1la non-

exploitation entre la date de ce refus , voire celle du dépbdt, et
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la date de l’arrét de 1la Cour d’Appel qui ordonne de maniére
définitive l’enregistrement.

Le Professeur CHAVANNE opte pour une réponse
affirmative.

Il nous parait évident qu’un déposant ne peut
procéder aux préparatifs sérieux, fort cofiteux, d’une exploitation
avant d’étre définitivement fixé sur le caractére valable ou non
de sa marque.

S’il est vrai que 1l’enregistrement rétroagit
au jour du dépdt (art.L 712 -1 alinéa 2 du C.P.I.),ce principe a
pour seul effet de fixer le point de départ du droit du déposant a

l'égard des tiers.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 28 mai 1976 (27) a refusé de reconnaitre a la Société
EDI MONDE le bénéfice de l’excuse légitime pour défaut
d’exploitation de la marque LIRE déposée le 12 décembre
1969.

L'I.N.P.I. avait refusé l’enregistrement de cette
marque, le 23 décembre 1970 pour les classes 16 et
41,considérant qu’elle évoquait une qualité essentielle
du produit.

- le 17 février 1971 la Société EDI MONDE avait formé
un recours contentieux.

— le 9 décembre 1971 1'I.N.P.I. enregistrait la marque
et le 9 mai 1972 le Tribunal Administratif prenait
une décision de non lieu a statuer.

~ le 24 décembre 1974 EDI MONDE était assignée en

déchéance par la Société TECHNIC UNION.
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Le Tribunal a jugé que la Société EDI MONDE ne
bénéficiait pas de l’excuse légitime du fait que
l1’Administration l‘avait averti "de la possibilité et
méme de l'intérét qu'elle pouvait avoir a en faire usage
a4 titre de nom commercial ou d'enseigne”. A ses yeux, en

effet, le motif réel de l’inexploitation n‘était pas la

conséquence de la procédure d’enregistrement.

I1 semble donc que 1le Tribunal ait estimé
qu’‘en l’absence d’actes positifs du déposant visant & débuter
l’exploitation du produit, il ne pouvait se prévaloir de 1l’excuse
invoquée.

Le Tribunal a cru devoir reprocher au déposant
de n’avoir pas accompli d‘acte qui lui aurait permis d’acquérir,
par la seule exploitation, des droits sur la dénomination qu‘’il
avait par ailleurs déposée en tant que marque.

On peut objecter a cette appréciation que ne
peut étre opposée a une action en déchéance que l’exploitation de
la marque en tant que telle.

Le Tribunal apparait avoir ainsi été
particuliérement sensible au fait que le déposant n’ait pendant un
délai de trois ans, accompli aucun acte témoignant de sa volonté
d’exploiter la marque et que cela lui aurait interdit de prétendre
que l’absence d’exploitation aurait été exclusivement la
conséquence du seul fait de l’Administration.

Il s’agit alors d’appréciation de purs faits.
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B) LE CONTROLE ADMINISTRATIF DE QUALITE :

La Société CAMPINA est titulaire de la marque
internationale YOGHO-YOGHO depuis le 20 avril 1977 pour
désigner notamment des yaourts. L‘UNION LAITIERE
NORMANDE a assigné CAMPINA, le 30 juin 1987, en
déchéance de ses droits pour défaut d’‘exploitation .
CAMPINA se prévaut d’une excuse légitime :

l’avis négatif de la Direction de la Consommation et de
la Répression des Fraudes interrogée par elle avant la
commercialisation du produit. La dénomination YOGHO-
YOGHO ferait référence au mot yaourt alors, que selon la
définition donnée par le décret du 10 juillet 1982, 1le
produit désigné n’en contiendrait pas. CAMPINA fait
également état d’'une plainte dont elle avait saisi 1la
Commission des Communautés Européennes.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS , le 3 juin 1988
(28), a jugé que l'avis de la Direction de la
Consommation et de la Répressions des Fraudes ne
constituant pas un préalable obligatoire a la commer-—
cialisation du produit, son caractére négatif ne
constituait pas un obstacle réel & l'exploitation. Le
Tribunal rejette également l‘argument tiré de la saisine
de la Commission : il en estime insuffisante la

motivation.
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La position de l’Administration s’expliquerait
par le fait qu’elle ait voulu empécher que le consommateur soit
induit en erreur et qu’il puisse penser que le produit YOGHO-YOGHO
contienne les deux bactéries vivantes du yaourt. Il aurait donc
suffi que CAMPINA supprime sur son conditonnement toute référence

au mot yaourt ou yoghourt.

La Cour de PARIS par arrét du 10 janvier 1991 (29)

sur appel de CAMPINA infirme le jugement. Elle retient
tout d’abord que CAMPINA a activement préparé en France
l’exploitation de sa marque par la mise au point d’un
conditionnement et par de la publicité, qu’elle justifie
également avoir exposé ce produit lors d’un salon
international spécialisé et qu’elle a aussi avisé des
centrales d’achats, et des chaines de distribution
francaise. Elle a aussi préparé un contrat pour le

stockage et la manutention de ce produit.

Il est important de souligner que ces faits ne
constituent pas en eux-mémes des actes d’exploitation mais
viennent appuyer la demande du bénéfice de l’‘excuse légitime comme

prouvant l’intention de CAMPINA d'’exploiter sa marque.

La Cour retient également que CAMPINA justifie qu‘elle a
maintenu les pourparlers avec l’Administration
compétente jusqu‘’au milieu de l’année 1985 et qu’elle a
en juillet 1984 déposé plainte auprés de la Commission
des Communautés Européennes pour violation des reégles de

libre circulation des produits dans le Marché Commun. La
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Commission a rendu un avis motivé le ler octobre 1987
invitant la France & prendre les dispositions
nécessaires a la commercialisation sur son territoire de
la boisson lactée a base de yaourt de marque YOGHO-
YOGHO.

La Cour a jugé que l’avis de 1l’Administration a été
"ferme et maintenu durant plus d'un an" et qu’il
estimait contraire & la loi frangaise l’usage du mot
YOGHO-YOGHO accompagné ou nom de toute indication
relative au yaourt.

Tout en admettant que "“1'Administration n'avait pas le
pouvoir de s'opposer & tout acte de commercialisation
par décision préalable, elle était en mesure d’y mettre
fin et de faire prononcer des sanctions contre un
commergant en infraction avec la loi" de 1905 relative a
la répression des fraudes. Il y a donc un obstacle
véritable dans la "“menace de répression assurée"”.

Une sanction aurait réduit a néant les efforts
commerciaux développés.

“I1 convient au contraire de tenir pour raisonnable et
suffisante pour manifester clairement 1'intention
d'exploiter la marque, l’opposition a 1l’obstacle
administratif exprimée activement par la mise en

oeuvre de recours juridiques, sans voies de fait ou

mesures de provocation."

lLa circonstance valant excuse réside donc bien
dans l’avis négatif émis par la Direction de la Consommation et de

la Répression des Fraudes. Selon cet avis, la vente d‘un tel
DT
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produit sous la dénomination YOGHO-YOGHO se heurterait aux
dispositions 1égislatives et reéglementaires, spécialement au

décret du 10 juillet 1982.

En outre, la Cour précise qu’‘on ne peut pas reprocher a
CAMPINA , pour rejeter l’‘excuse légitime, le fait
qu’elle n’ait pas exploité sa marque pour des produits
similaires et ainsi bénéficier des dispositions de la
loi de 1964 sur la déchéance partielle pour les produits

lactés. -

Cette solution doit é&tre approuvée car il
s’agit d’un droit discrétionnaire pour un titulaire de faire usage

de sa marque pour les produits qu’il entend commercialiser.

L’'UNION LAITIERE s'’est pourvue en Cassation.

La Chambre Commerciale rejette ce pourvoi par arrét du
18 mai 1993 (30). Ainsi, la “Cour d'Appel a déduit de
ces constatations et appréciations que, pendant la
période litigieuse, l'exploitation de la marque par la
Société CAMPINA s'était heurtée a un obstacle sérieux,
et que, par la mise en oeuvre de recours juridiques,
cette société avait manifesté clairement son intention
d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits

qu'elle protégeait”.

La position adoptée par la Cour d’Appel et la

Chambre Commerciale doit & notre avis étre pleinement approuvée.
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Il est légitime pour le titulaire d’une marque , afin de prévenir
toute interdiction de vente alors qu‘il a déja débuté la
commercialisation, de demander un avis gqui n’est pas obligatoire a
l’Administration compétente. Une sanction aurait des conséquences
financiéres extrémement préjudiciables pour le déposant. La
solution doit étre a fortiori identique si l’avis de
l’Administration est obligatoire.

Tant que l’Administration n’a pas émis un avis
ou si elle refuse la mise sur le marché, l’exploitant doit pouvoir
invoquer des "justes motifs" et cela jusqu‘a ce gqu’une solution
définitive soit prise quant a l’admissibilité de la
commercialisation du produit. Cette position se trouve & notre
avis confortée par le fait que le législateur a instauré en 1983
un principe général de responsabilité de premiére mise sur le
marché repris par le Code de la Consommation qui, dans son article
L 221 -1 définit les obligations du responsable de la premiére
mise sur le marché.

De plus comme cela a été le cas en l'’espeéce,
la plainte déposée devant la Commission des Communautés
Européennes doit , Jjusqu’a son avis ou & un arrét de la Cour de
Justice des Communautés Européennes,rentrer dans le champ des
excuses légitimes.

La théorie des justes motifs doit s’appliquer
s’il existe un risque de poursuites et non seulement si les
poursuites sont inévitables. 11 faut toutefois que ce risque
existe. Les juridictions ne doivent pas avoir & examiner si les

poursuites auraient ou non abouti & une sanction.
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C) L°EFFET D’UN RETARD OU D’UN REFUS DE DELIVRANCE
D°UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par jugement
du 16 novembre 1989 (31), examiné l’incidence, sur la
légitimité de 1l’excuse, du retard allégué dans la
délivrance de 1'A.M.M. .
La Société S.E.P.C. titulaire de la marque GINKEBRAL,
attaquée en déchéance pour défaut d’exploitation par la
Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE, se prévaut du
bénéfice des justes motifs tenant & l’examen d’une
demande d’A.M.M. déposée le 16 octobre 1987 et délivrée
le 6 juin 1990.
- le 22 février 1988 une mesure d’instruction d‘ordre
pharmaceutique a été demandée au déposant de 1'A.M.M..
- le 4 mars 1988 1la réponse a été faite en adressant
la documentation confidentielle de matiéres premiéres
et de forme pharmaceutique.
— le 18 mars 1988 un accusé de réception a été délivré.
Contrairement & ce qui était allégué par la Société
LABORATOIRES BIOGALENIQUE , le Tribunal a jugé "“qu'il
ressort des documents versés dont la confidentialité
explique la production partielle de l'adversaire”, que
le retard dans la délivrance de cette autorisation ne
peut étre, avec certitude, imputé & la négligence ou a
la faute de la Société S.E.P.C..

BIOGALENIQUE a interjeté appel.
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La Cour de PARIS dans son arrét du 12 novembre 1991 (32)
a confirmé le jugement.

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE aurait ainsi d
démontrer la "négligence fautive” de la société S.E.P.C.
a laquelle était imputé ,a tort, un retard dans la

délivrance de 1’A.M.M..

Cette solution doit étre approuvée.

Celui qui alleégue un fait & son bénéfice doit
en rapporter la preuve. La Société qui fait une demande d‘A.M.M.
doit étre présumée dégagée de toute responsabilité d’un éventuel
retard dans la délivrance de 1’A.M.M. .0On présume ici un fait

extérieur a la volonté ou a la négligence du déposant.

En cas de refus de la délivrance, Monsieur
PLAISANT (note sous T.G.I. PARIS 11 juillet 1972 ,(33)) estime
qu’"il est douteux qu'il puisse étre retenu par le Tribunal" en
tant qu’excuse légitime

Cependant, le refus de délivrance
d’autorisation de commercialisation par 1l’Agence du Médicament a
pour conségquence, d’interdire 1l’exploitation de la marque
pharmaceutique. Il semblerait donc que le bénéfice de 1’excuse
légitime puisse jouer. On peut toutefois se demander dans quelle
mesure le refus d’A.M.M. ne serait pas di & l’inertie ou & un
défaut de diligence voire a la négligence du demandeur. Dans ce

cas, il n’existerait pas de justes motifs de non-exploitation.
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Section 2 - Les empéchements de fait :

En dehors des obstacles de droit,
l'exploitation peut étre empéchée par l’existence de faits qui
peuvent avoir pour origine un tiers propriétaire d‘une marque
identique ou proche (§ 1).

En tout état de cause, le titulaire ne doit

pas étre a l’origine de l’empéchement de fait (§ 2).

§ 1 - L’EXISTENCE D’UNE MARQUE, IDENTIQUE OU PROCHE,
PROPRIETE D’UN TIERS :

Lorsqu’un tiers est titulaire d‘une marque
susceptible d’étre confondue avec celle du défendeur en déchéance,

celui-ci peut-il invoquer le bénéfice d’une excuse légitime ?

Il convient de distinguer trois situations:
- soit l'action en contrefagon n’‘est qu’‘une éventualité.
- soit une action en contrefagon est engagée par le
titulaire de la marque.
- soit wune action en contrefagon est dirigée contre le

titulaire de la marque.
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A) LE RISQUE D’UNE ACTION EN CONTREFACON SUFFIT-IL
A BENEFICIER DE L’EXCUSE LEGITIME ?

Pour pouvoir se prévaloir de l’‘existence d’une
marque contrefaisante propriété d’un tiers, au titre de 1l’excuse
légitime, le défendeur a 1l'action en déchéance doit mettre en
oeuvre des moyens propres a en obtenir la suppression.

En outre, un simple préliminaire d‘action en
contrefagon ne constitue pas un motif légitime au non-usage.

Nous évoquerons également une affaire

remarquable relative & la déchéance d’une marque CARL ZEISS IENA.

1) Le défendeur a 1%action en déchéance doit avoir mis

en oeuvre des moyens propres a obtenir la suppression
de 1a marque contrefaisante :

La Société de droit américain CERRUTI INCORPORATED est
titulaire de la marque CERRUTI pour désigner des
produits vestimentaires. La Société LANIFICO FRATELLI
CERRUTI DI ANTONIO CERUTTI l’a assignée en déchéance. Le
jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10
janvier 1978 (34) a prononcé la déchéance de la marque
au motif qu‘il "n'est pas établi que la présence sur le
marché frangais de la Société LANIFICO FRATELLI CERRUTI
ait constitué un empéchement pour la Société CERUTTI

INCORPORATED d'exploiter sa marque en France".

Autrement dit le Tribunal reproche & 1la

société américaine son inaction & l‘encontre de la Société



648

LANIFICO FRATELLI CERUTTI afin de faire cesser 1la prétendue

contrefacon.

Rappelons qu‘une action en contrefagon n‘est
pas considérée comme un acte d’exploitation de la marque

permettant d‘éviter la déchéance .

La Cour de PARIS dans un arrét du 12 mars 1987 (35)
abonde en ce sens dans un litige opposant la Société
OTAKE TRADING a la Société ORION PICTURES CORPORATION.
OTAKE a sollicité le prononcé de la déchéance de la
marque ORION propriété de la Société ORION PICTURES
Cette derniére a invoqué le bénéfice de l'’excuse
légitime & la non exploitation car la Société OTAKE
utiiisé la marque ORION pour désigner des cassettes
vidéo.

Or, la Cour de PARIS est d’avis que si le souci de la
Société ORION avait été d’éviter la confusion avec la
marque de la Société OTAKE, elle aurait di veiller a ce
que le terme ORION n'apparaisse pas sur les jaquettes

des cassettes vidéo et obtenir la suppression de toute

indication du producteur du film.

L’inaction visant & mettre un terme a la
confusion entre deux marques peut-étre reprochée & la personne
actionnée en déchéance qui se prévaut de justes motifs de non-
usage qui résident dans la seule co-existence des marques sur un

marché donné.
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2) Un simple préliminaire d’action en contrefagon ne
constitue pas un motif 1égitime :

La Société allemande SINALCO titulaire de la marque
SINOLA a assigné la Société DES EAUX DE VOLVIC en
déchéance de ses droits sﬁr la marque VIKOLA. Dés 1968,
SINALCO avait attiré l’attention sur la possibilité de
confusion existant entre ces deux marques et espérait
une suite sur le plan amiable.
En 1969 elle a réitéré ses observations en menagant
d’introduire une action judiciaire si sa concurrente ne
procédait pas a la radiation de sa marque ou n'y
substituait pas une dénomination s’en éloignant
fortement.
La Cour de RIOM (6 mai 1974, (36)) a jugé que "cette
menace de saisie des Tribunaux qui a regu un
commencement d'exécution par la procédure faite a la
requéte de SINALCO ayant abouti au procés-verbal de
constat annulé n'apparait pas étre suffisamment grave
pour constituer une excuse légitime de ne pas
exploiter".
La Cour se fonde également sur d’autres éléments;
— avant la lettre de 1968 la marque déposée depuis

3 ans n’avait pas été exploitée.
— l'absence de preuve par VOLVIC que la cause originaire

véritable de la persistance du défaut d’exploitation

résidait bien dans les motifs invoqués.
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VOLVIC aurait di corroborer ces faits par des
éléments rapportant la preuve de son intention réelle de procéder
& l’exploitation de la marque VIKOLA.

La menace d’action en contrefagon doit revétir
un caractére certain de gravité et étre la cause directe de 1la
non—-exploitation.

Cetb arrét mérite approbation bien qu’il
procéde & une appréciation subjective des faits. Le prétexte tiré
d’une menace d‘une action en contrefagon serait trop facile a

invoquer par les plaideurs dés que deux marques se trouveraient en

concurrence.

Une solution identique a été adoptée par le Tribunal de
Grande Instance de PARIS dans son jugement du 5 novembre
1982 (37), confirmé par la Cour le 13 décembre 1984
(38).

La Société MARION LABORATOIRES INC titulaire de la
marque DITROPAN a assigné la Société PIERRE FABRE en
déchéance de ses droits sur la marque DIATOPAN. Cette
derniére invoque l’excuse légitime tirée de l’existence
de discussions entre les deux sociétés sur
1’impossibilité d’une coexistence sans confusion des
deux marques.

Or, ni l’ouverture, ni la poursuite des pourparlers ne
constituent un obstacle a l’exploitation de la marque
DIATOPAN.

En l’espéce, les discussions entre les deux sociétés
n‘ont débuté qu’a compter du 6 juillet 1978 alors que la

marque avait été déposée le 15 mai 1973, soit depuis
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plus de 5 années et qu’elle n'’avait toujours pas fait

l’objet d’une exploitation.

Le défendeur a l'action en déchéance a révélé
son absence d’‘intention de procéder a une exploitation sérieuse.
Il semble que s’il y avait eu au moins des préparatifs sérieux a
l’usage de la marque, la solution aurait pu étre différente.

La jurisprudence apparait imposer au défendeur
a l’action en déchéance qui invoque l’excuse légitime du risque de
confusion avec une autre marque, la justification d’une

impossibilité réelle, totale d’exploitation de sa propre marque.

Le Tribunal de Grande Instance PARIS a fait une
intéressante application de ce principe dans un jugement
du 7 juin 1985 (39)(VIJOUX ./. Société SOTAIR). La
marque dont la déchéance était poursuivie était une
marque figurative complexe. Le Tribunal a retenu que son
titulaire n'avait tenté aucune exploitation de cette
marque, méme des seuls éléments qui n’‘étaient pas
susceptibles de confusion avec celle dont l’existence

était invoquée & titre d’excuse.

La Cour d‘Appel de PARIS , par arrét du 21 novembre 1988
(40), a statué dans un litige opposant deux sociétés de
méme raison sociale (AGENA qui ont leur siége l’une a
PARIS, l’autre & ANNECY-LE-VIEUX).Elles exercent leurs
activités pour partie dans des domaines analogues, pour
partie dans des domaines voisins. Elles ont déposé 1l’une

et l’autre leur raison sociale comme marque.
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AGENA PARIS a ouvert une filiale & ANNECY et a

obtenu un jugement du Tribunal de Grande Instance de
PARIS du 8 mars 1988 , déclarant AGENA ANNECY-LE-VIEUX
déchue des droits attachés a cette marque pour un
certain nombre de services.

Sur appel, la Cour de PARIS a fait droit a
1l’argumentation d’AGENA ANNECY-LE-VIEUX fondée sur
1’excuse légitime découlant du risque de confusion entre
ses activités et celles de la filiale d’AGENA PARIS
établie a ANNECY.

La Cour retient que le risque de confusion suffit a
caractériser l’excuse légitime. Elle motive également sa
décision par référence aux différentes activités d’'AGENA
ANNECY prouvant sa volonté d’exploiter les services et
les produits au titre desquels il n'y avait pas de

risque de confusion.

Une affaire qui a donné lieu a deux renvois

aprés cassation mérite d’étre étudiée.

3) L’exemple du non-usage de 1a marque CARL ZEISS IENA :

En 1889 a été créée a IENA une fondation CARL ZEISS
ayant entre autre pour objet le développement de deux
entreprises CARL ZEISS et GLASS WERK SCHOTT UND
GENUSSEN.

Aprés 1945, la Ville de IENA est passée sous contrble

soviétique. Le siege de la fondation a été transféré a
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l’Ouest a HEIDENHEIM. Mais les biens des deux firmes,
restés sur le territoire de la R.D.A. , ont été
confisqués par le gouvernement et transférés & des
entreprises du peuple dites VEB.

De son cbété le gouvernement frangais avait placé sous
séquestre les marques ZEISS déposées en France.

Une concurrence s’installa entre la VEB CARL ZEISS
d’IENA et les organismes d’'HEIDENHEIM.

Un arrét de la Cour de PARIS du 2 avril 1963 a décidé
que la firme CARL ZEISS ayant son siége a HEIDENHEIM
€tait l’ayant droit de l’ancien titulaire des marques de
fabrique déposées en France.

Suite & cet arrét, l‘’Administration frangaise des
Domaines a cédé, le 22 novembre 1965, & la firme CARL
ZEISS d'HEIDENHEIM les marques de fabrique mises sous
séquestre depuis la Libération , parmi lesquelles la
marque CARL ZEISS IENA. Or, la firme VEB CARL ZEISS
D’IENA commercialisait en France des produits sous cette
méme marque.

La firme VEB CARL ZEISS d'IENA a assigné la fondation
CARL ZEISS d'HEIDENHEIM en déchéance pour défaut
d’exploitation de ses droits sur la marque CARL ZEISS
IENA.

C’est la Cour de PARIS qui, dans un arrét du 9 juillet
1975 (41), a jugé que les litiges opposant les sociétés
allemandes depuis 1960, permettent de soutenir que la
fondation et la firme d’HEIDENHEIM ne pouvaient
exploiter la marque CARL ZEISS IENA sans risquer des

poursuites en contrefagon. Des produits fabriqués par la
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firme VEB CARL ZEISS d'IENA étaient importés et
commercialisés en France. Les organismes d‘HEIDENHEIM
bénéficiaient d’une excuse légitime au non-usage.

La firme d’'IENA s’est pourvue en cassation. La Chambre
Commerciale a, le 5 janvier 1977 (42),cassé l’arrét de
PARIS.Pour la Chambre Commerciale, la firme d’HEIDENHEIM
disposait depuis la cession, le 22 novembre 1965, d'uné
action en contrefagon pour faire respecter ses droits
sur la marque CARL ZEISS IENA. La firme d‘IENA n’ayant
plus de droit depuis l’arrét du 2 avril 1963 devenu
définitif le 15 mars 1966, la Cour d’Appel ne pouvait
plus se fonder sur de prétendus risques de poursuites en
contrefagon par la firme d’IENA pour appliquer les
justes motifs & la non-exploitation. La période de non-
exploitation se situait entre le 7 février 1970 et le 7
février 1975,date de l’assignation.

La Cour de renvoi (ORLEANS, 13 mars 1980, (43)) a estimé
que l’introduction d’une action en contrefagon ne
saurait constituer une excuse légitime & un défaut
d’exploitation. Les seuls faits de contrefagon relevés
en l’espéce ne suffisent pas & prouver que le risque de
confusion de marchandises d’origine différente était tel
qu’il rendait impossible la commercialisation en France

de la marque litigieuse.

La firme et la fondation d’HEIDENHEIM se sont pourvues
en cassation. . La Cour de Cassation a rendu un arrét de

cassation le 6 juillet 1984 (44).
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Elle reproche a la Cour d’Appel d’ORLEANS d’avoir estimé
d’une part que le mot IENA est un élément essentiel de
la marque en ce qu’il permet de déterminer a coup s@r
l’origine du produit et d’autre part d’avoir considéré
que la preuve n’était pas rapportée que le risque de
confusion de marchandises d‘origine différente était tel
qu’il rendait impossible la commercialisation en France
sous la marque CARL ZEISS IENA. Elle retient que la Cour
d’'Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses

constatations.

De plus, d’autres éléments de fait indiquent
que les organismes d'HEIDENHEIM avaient une réelle intention
d’exploiter la marque complexe litigieuse. Se prévalant du risque
de confusion quant & l’origine du produit 1lié au mot IENA, ils ont
exploité sous la forme CARL ZEISS. En l’espéce, l’exploitation de
la marque litigieuse sous cette forme en ne reprenant pas le mot
IENA ne visait pas & bénéficier de l’article 5 - C - 2 de la
C.U.P. (cf partie sur l‘’usage sérieux d’une marque sous une forme
modifiée ) mais venait conforter la preuve que la confusion

possible dl@e & l’utilisation du terme IENA valait excuse légitime

a la non-exploitation.

Ainsi peut-on dire qu’en présence de toute
marque dénominative ou figurative complexe (T.G.I. PARIS 7 juin
1985 précité) le titulaire qui se prévaut des justes motifs a la
non-exploitation de sa marque doit en exploiter tous les éléments

autres qui sont essentiels et non susceptibles d’étre confondus.
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La Cour de renvoi de PARIS, par un arrét du 18 janvier
1989 (45) a accordé le bénéfice de l’excuse légitime aux
organismes d’HEIDENHEIM mais sur un autre fondement de
droit: l’interdiction qui avait été faite aux
organismes d’'HEIDENHEIM par jugement du 15 décembre 1971
d’utiliser la mention IENA, réservée aux organismes
d’'IENA et cela pendant une partie du délai quinquennal

en question.

La Cour de PARIS n'a manifestement pas wvoulu
entériner l’argumentation de la Cour de Cassation. Elle a statué

par des motifs propres.

B) UNE ACTION EN CONTREFACON ENGAGEE PAR LE TITULAIRE
DE LA MARQUE VAUT-ELLE EXCUSE LEGITIME AU DEFAUT
D’USAGE DE CELLE-CI ?

La Cour de PARIS par un arrét du 29 juin 1972 (46)
confirmant le jugement du Tribunal de PARIS du 29
octobre 1971 (47) a statué sur l'’espéce suivante.

La Société SOGERAS est titulaire de la marque
CARDIAQUINE pour désigner des produits chimiques et
pharmaceutiques. La Société MUNDIPHARMA, titulaire de la
marque CARDIOQUIN a assigné SOGERAS le 20 octobre 1970
en déchéance de ses droits sur la marque CARDIAQUINE
pour les produits pharmaceutiques. Pour justifier de son
défaut d’exploitation, SOGERAS invoque au titre de

l’excuse légitime l’obstacle & l’exploitation né de
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l’existence d’un litige alors qu’elle n’avait pas déposé
de demande de visa pharmaceutique.

La Cour a jugé que la Société SOGERAS, ayant engagé

une action en contrefagon a l’encontre de MUNDIPHARMA,
plus de 18 mois avant l’expiration du délai de déchéance
et ayant obtenu la premiére décision de justice que le
19 mars 1971, a justifié d’un obstacle sérieux a la non-

exploitation de sa marque.

SOGERAS n’aurait donc pu entreprendre
l’exploitation de 1la marque CARDIAQUINE qu’ad compter de la
décision de justice : définitive et en tout cas exécutoire.
Nous remarquons qu‘en présence d’une marque désignant des produits
pharmaceutiques le fait de demander une autorisation de mise sur
le marché ne constitue pas la seule cause de justes motifs. En
effet, si la demande de visa est vouée a un refus en raison de
l’existence d’'un autre médicament dont la dénomination est
identique ou trés proche, la seule possibilité d’exploitation de
cette marque pharmaceutique réside uniquement dans 1’introduction
d’une action en justice visant a obtenir la cessation de 1l’usage
de la dénomination litigieuse.

Accepter comme excuse légitime 1l’existence
d’une instance en contrefagon dont la solution n’est pas encore
devenue définitive ne tient-elle qu‘’a la spécificité des marques
pharmaceutiques ?

Nous ne le pensons pas, encore faut-il que

l’action en contrefagon soit antérieure & la demande en déchéance.
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C) UNE ACTION EN CONTREFACON DIRIGEE CONTRE LA MARQUE
VAUT-ELLE EXCUSE LEGITIME ?

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans un
jugement du 20 décembre 1989 (48) s‘’est prononcé sur ce
point.

La Société PRONUPTIA , déja titulaire de la marque
PRONUPTIA, a déposé la marque PRONOVIAS le 19 février
1980 notamment pour désigner des produits de la classe
25. Une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK, de droit
espagnol, qui commercialise en France des produits de
cette classe a cité la Société& PRONUPTIA en déchéance de
ses droits sur la marque PRONOVIAS.

La Société PRONUPTIA invoque  l’excuse légitime en se
référant & une procédure opposant les parties et alors
pendante devant la Cour de Cassation suite & un arrét
de la Cour d’'Appel de PARIS du 25 mai 1989 (49).Le
Tribunal se référe a ces procédures .

La Société PRONUPTIA avait assigné la Société
PRONOVIAS par acte du 28 janvier 1988 en répression
d’actes de contrefagon de ses marques PRONUPTIA.
L’action visait la marque PRONOVIAS déposée par la
Société PRONOVIAS.

Cette action en contrefagon opposait les marques
PRONUPTIA & la marque adverse PRONOVIAS.

Le Tribunal retient que cette action n’est pas
constitutive d’une excuse légitime.

En effet, une instance en cours ne peut valoir excuse

légitime que si les marques en présence sont identiques.
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Le Tribunal retient en revanche que dans cette
procédure, la Société PRONOVIAS avait sollicité, le 30
décembre 1987, la nullité du dépdét de la marque
PRONOVIAS, par la Société PRONUPTIA , dont elle
soutenait qu’elle constituerait la contrefagon de sa
marque PRONOVIAS.Le Tribunal a jugé qu’"une exploitation
de la marque jugée contrefaisante aurait soumis la
Société PRONUPTIA & des dommages et intéréts
importants”. Ce risque constitue bien une excuse

légitime.

Par jugement du 15 octobre 1987 (50) (JOUFFRET ./. Société
EUROPARCO), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a
précisé que l’existence d’un litige dont 1l’issue pouvait
influer sur la validité de la marque ne valait excuse
légitime que pour autant qu’il n‘ait pas été tranché
antérieurement au début de la période d’inexploitation
de cing ans comptée selon les critéres de la loi alors
en vigueur (cing ans a rebours de la date de
l'assignation). Le Tribunal retient que les
circonstances valant excuse une fois disparues, le délai
recommence a courir.(Nous avons examiné plus haut

l’application de ce principe au regard de la loi du 4

janvier 1991).



660

§ 2 — L’EXISTENCE DE FAITS AYANT POUR ORIGINE
LE TITULAIRE DE LA MARQUE :

Le titulaire attaqué en déchéance, pour
justifier de la non-exploitation de sa marque, peut se prévaloir
de motifs d‘ordre commercial ou économique.

Le plus souvent, les juridictions estiment
qu’il en est responsable et que ces faits ne lui sont pas
extérieurs.

L’'appréciation de la légitimité de 1l'excuse
tient également compte de la négligence du titulaire.

Par ailleurs, le titulaire d’une marque peut
autoriser un tiers & l'’exploiter. Se pose alors la question de la

personne en laquelle 1’excuse doit étre appréciée.

A) LES MOTIFS COMMERCIAUX ET ECONOMIQUES :

l.a Cour de Cassation , sans écarter Ila
possibilité de reconnaitre le caractére d’'excuse légitime & des
impératifs d’ordre commercial, rappelle qu'’ils doivent étre dament

prouveés.

Dans un litige opposant la Société VIVIL A.MULLER et Cie
4 la Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE, la

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (3 mars 1981
(51)) a jugé:

"Qu'ayant relevé qu'aucun fait précis n'était prouvé ni

méme allégué, la Cour d'Appel a décidé a bon droit que
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les raisons d'ordre strictement commercial invoquées, ne
pouvaient constituer 1'excuse légitime prévue par la

loi".

Nous distinguerons entre d’une part
l'influence des prix et d’autre part, 1les autres motifs

commerciaux et économiques.

1) L*influence des prix :

La Société de droit américain ALLEN PRODUCTS COMPANY
titulaire de deux marques ALPO pour désigner de la
nourriture pour animaux a été assignée en déchéance
pour défaut d’exploitation de ses deux marques par la
COOPERATIVE AGRICOLE D'’APPROVISIONNEMENT.

La Société ALLEN PRODUCTS se prévaut de justes motifs
tirés notamment du fait que ces produits sont d‘une
qualité supérieure aux produits frangais pour animaux et
sont donc plus chers, d’ol des difficultés de
commercialisation dles aux hésitations des acheteurs
francgais.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 31
octobre 1973 (52), que cette excuse ne pouvait é&tre
admise. Les prix entre les produits américains et
francais ne sont pas aussi importants que les produits

sont inaccessibles aux consommateurs francgais.
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Le Tribunal ajoute que la société américaine ne justifie
pas de démarches auprés des plus importants organismes
producteurs d’aliments pour animaux.

En appel, la Cour de PARIS a confirmé ce jugement sur ce
point (Cour de PARIS, 2 juillet 1975, (53)).

Pour la Cour, si la différence de prix pouvait étre
retenue ou du moins alléguée a titre d’excuse légitime,
la Société ALLEN aurait dd prouver ou du moins alléguer
que les prix des produits concurrents ont été calculés
dans des conditions irréguliéres pour faire échec & ses
produits. "Il s'agit d'un motif d'ordre purement
économique dont elle est seule responsable et qui ne

peut étre retenu”.

Toute entreprise doit tenir compte des
exigences du marché quant & ses produits . Le maintien des droits
sur sa marque est subordonné a la preuve de sa volonté

d’'exploiter.

2) Les autres motifs :

Nous évoquerons successivement 1’incidence de

l’existence d’une marque de défense ou de barrage,les nécessités

économiques, financiéres et comptables.
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a) L’existence d’une marque de défense ou de barrage :

Le choix d‘une marque dépend de la seule
volonté du titulaire. Il peut en déposer plusieurs qui sont trés
proches et dans le cas d‘une action en déchéance invoquer
l'article 5 - C -2 de la C.U.P. comme moyen de défense (cf
chapitre relatif a l’usage sérieux de la marque sous une forme
modifiée). Mais il ne peut en aucun cas prétexter l'’existence de
justes motifs alors que le choix de 1l’exploitation d’une marque
est purement stratégique et lui appartient. Il ne s’agit pas d‘un

fait extérieur & la volonté du titulaire.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 avril
1987,Société DES PARFUMS ROCHAS ./. DE ROBIEN, (54)) a
jugé que le défendeur a une action en déchéance,” ne
peut invoquer comme excuse légitime 1'absence
d'exploitation de la marque DIVINE BEAUTE,ayant préféré
utiliser pour les besoins de son commerce la marque
BEAUTE DIVINE.Il ne peut davantage invoquer les droits
gue les tiers seraient en mesure de faire valoir & la

suite du jugement sanctionnant le défaut

d'exploitation".

En outre, le fait qu‘une marque déchue
redevienne a nouveau disponible est la raison méme de la
déchéance. Un tiers peut déposer & nouveau cette marque. Présumer
des conséquences d‘un jugement pronongant la déchéance ne peut

valoir excuse légitime.
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b) Les nécessités économiques, financiéres et comptables:

Monsieur SINDRES a assigné Monsieur KONCKIER en
déchéance de ses droits pour défaut d‘exploitation sur
la marque SIROCCO. Monsieur KONCKIER reconnaissant le
défaut d‘exploitation oppose en tant qu’excuse légitime
le fait qu’un tiers, la Société Anonyme LELONG, ait
effectué le dépdébt de la marque litigieuse dans divers
pays d’Europe (au nombre desquels ne figure cependant
pas la France) . Ces dépbts seraient de nature a
empécher Monsieur KONCKIER d’exploiter sa marque a
l’échelle européenne.Or selon ce dernier, l’exploitation
sur le marché européen serait nécessaire pour "amortir
l'investissement important que nécessite le lancement
d‘'une marque nouvelle dans le secteur des parfums. Un
investissement de cette grandeur ne peut étre supporté
par le seul marché frangais"”.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement

du 7 décembre 1987 (55) ne fait pas droit a cette

argumentation. Sa décision se fonde sur deux motifs.

— Tout d’abord, l’inefficacité de l’argument économique
invoqué : “Monsieur KONCKIER n'invoque que des raisons
d'ordre strictement commercial et aucun obstacle
d'ordre juridique ne 1'empéchait d'exploiter, en
France, la marque dont il était titulaire.”

- Ensuite, l’absence de dépdét en France de la

marque dont l’‘existence était invoquée.
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Une marque qui n’est pas déposée en France ne
peut pas produire d’effet sur le territoire francais, sauf
1l’exception de la marque d’usage notoirement connue (article 6bis
de la C.U.P.). On ne peut donc pas invoquer une marque identique
déposée dans des pays autres que la France pour justifier de sa
non-exploitation en France. Le Tribunal a, & juste titre, rejeté
l’excuse tirée des difficultés économiques. C’est 1le propre de
toute entreprise de mesurer ces difficultés et d‘’en tenir compte
dans son action.

De plus en 1l’espéce, le titulaire de la marque
attaquée n’a pas montré son intention d’exploiter la marque.
La solution pourrait étre différente en cas de violation des
régles communautaires de 1la concurrence interdisant 1l’accés au
marché. Mais alors, le titulaire se devrait d’intenter une action

en justice.

Dans une autre affaire, une Société LABORATOIRES SMB

a assigné, le 3 avril 1991, une Société LABORATOIRES
PHARMOCCITAN en déchéance de ses droits sur une marque
ANAFEBRYL déposée notamment pour désigner des produits
pharmaceutiques.

Cette derniére soutenait au titre d’une excuse, mettant
obstacle & la déchéance dans les 5 ans précédant la
demande, le transfert de ses laboratoires a CHARTRETTES
et qu’un arrété ministériel du 20 juillet 1990 lui
imposait des contraintes techniques.

Le Tribunal de Grande Instance de MELUN (2 juin 1992

(56)) a jugé que "ces arguments ne peuvent caractériser
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l'excuse légitime car celle-ci s'entend d'un empéchement
étranger a la volonté du titulaire, que celui-ci n'a
pas pu le surmonter en dépit des efforts normaux et
raisonnables qu'il a déployés a cette fin".

Il a relevé que la décision de transférer les
laboratoires était propre a la société défenderesse,
laquelle n'étabiissait pas un lien entre l’exploitation
du produit lui-méme et le transfert des laboratoires.
Par "ailleurs, les raisons d'ordre strictement commer-
cial ne peuvent constituer 1'excuse légitime prévue par
la loi, et qu'ainsi que le prévoit l'article 11 de

la loi (de 1964), la société pouvait faire fabriquer

le produit par un tiers, et l'exploiter”.

B) L®INFLUENCE DE LA NEGLIGENCE DANS L’APPRECIATION DE
L*EXCUSE LEGITIME :

Pour étre retenus, les nmotifs 1légitimes
doivent étre extérieurs au défendeur & l’action en déchéance. Ils

ne doivent pas résulter davantage de sa négligence.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son
jugement du 11 mars 1982 (57) rappelle que "1'excuse
légitime s'entend d'un empéchement réel et sérieux
objectivement constaté ; en effet, le droit & la marque
conférant a son titulaire un monopole d'exploitation
d'un signe du simple fait du dépdt, il serait
inadmissible que ce droit d'occupation qui limite au

détriment des tiers la liberté d'exercer le commerce et
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qui ne récompense ni une invention, ni une création
artistique, puisse étre maintenu au bénéfice d'un
titulaire négligent."

La Société NESTLE a assigné la Société anglaise COOKE
BROS le 18 juillet 1980 en déchéance pour défaut
d’exploitation de ses droits sur la marque CALYPSO
déposée le 15 juillet 1965.

La Société COOKE BROS se prévalait de la nécessité d’une
déclaration d‘importation préalable a la
commercialisation en France de ses produits. Elle voyait
dans cette restriction une excuse légitime.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation en retenant
plusieurs circonstances établissant la négligence de la
Société COOKE BROS.

Tout d’abord 1l'’absence d’exploitation durant plus de 13
années puisque ce n’est que le 9 mai 1979 (le dépdt
remonte au 15 juillet 1965) que la société anglaise
s'est adressée a un importateur frangais pour connaitre
les modalités de la reéglementation frangaise concernant
l’importation et la commercialisation des jus de fruits.
En outre, COOKE BROS ne rapporte pas la preuve que la
réglementation frangaise ait constitué un empé&chement

réel et sérieux a toute tentative d’exploitation.

Cette société n‘a fait aucun effort pour

une exploitation sur le territoire francais. Mais

l'appréciation de 1la négligence d’un déposant n‘est pas chose

aisée,

et le juge prend en compte les critéres propres & chaque
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cas d'espéce. La place donnée a l'appréciation subjective est

grande.

Il est a noter que les pourparlers relatifs a
la cession d‘une marque dont les préparatifs d’exploitation sont

interrompus , ne sont pas constitutifs d‘une excuse légitime.

Telle est la solution adoptée par la Cour de VERSAILLES
dans son arrét confirmatif du 7 février 1991 (58).La
Société CONSTAN DISTRIBUTION, devenue le 8 janvier 1981
la Société NUTRI METICS, est titulaire des droits sur la
marque MAGNIFICAT. Le 30 mars 1988, la Société LANVIN
PARFUMS a assigné NUTRI METICS en déchéance pour défaut
d’exploitation. Le Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES a fait droit a cette demande.

En appel, NUTRI METICS 1invoque a titre d’excuse
légitime, une proposition de rachat par la Société
LANVIN de la marque MAGNIFICAT, confirmée par telex, le
9 février 1988.

Cette proposition lui aurait fait interrompre un projet
bien avancé d'exploitation.

Le 15 mars 1988 NUTRI METICS avait écrit qu‘elle avait
toujours la volonté d’'exploiter n'ayant pas regu l’acte
de cession annoncé (le 9 février 1988) et expédié a
l’adresse de son ancien siége social.

La Cour écarte cette argumentation. Si NUTRI METICS a
mis fin au projet d’exploitation, c’est de son propre

chef aprés avoir regu la proposition de la Société
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LANVIN. Cette derniére , justifiait avoir envoyé les

exemplaires du contrat et un chéque le 26 février 1988.

Le fait que cet envoi ait eu lieu a une
ancienne adresse est inopérant puisque mention du changement
d’'adresse et de la dénomination sociale au Registre National des
Marques n’'a été effectuée que le 5 avril 1990.

Or c’est l’inscription au R.N.M. qui rend
l’opération opposable aux tiers (article L 714 - 7 du C.P.I.).

La Société NUTRI METICS a donc, selon la Cour,
été négligente dans la négociation de la cession de la marque.

Si NUTRI METICS avait été diligente , elle
aurait sans doute cédé sa marque et évité une sanction pour non

exploitation.

Par ailleurs, la Société PETER ECKES est titulaire de la
marque KISS. La Société SUNKIST GROWERS INC (ci apreés
SUNKIST) a assigné, le 15 octobre 1980, la Société PETER
ECKES en déchéance pour défaut d’exploitation de ses
droits sur la marque KISS.

La Société PETER ECKES se prévaut tout d’abord de
l’exploitation publique de sa licenciée exclusive la
Société COFRIGO (& partir du 23 octobre 1980). Elle
soutient également que 1le comportement de la Société
SUNKIST serait & l’origine du retard qu’elle a apporté a
l’exploitation.

Il résulte des faits que la Société COFRIGO a pris
contact avec une Société WINTERS pour le condi-

tionnement des jus de fruits sous la marque KISS.(On
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apprendra par la suite que cette société WINTERS était
par ailleurs liée par contrat avec SUNKIST).

En février 1980, COFRIGO lui avait réglé les maquettes
de conditionnement.

WINTERS avait facturé, le 30 juin 1980, 1075
conditionnements de boissons pour un montant payable
rpar.crédit documentaire. La Société COFRIGO avait pris
les dispositions financiéres nécessaires.

Or, par lettre du 8 juillet 1980, WINTERS informa la
Société COFRIGO que la Société SUNKIST lui avait fait
savoir qu‘un conflit pourrait exister entre la marque
KISS et la marque SUNKIST et qu’elle pouvait étre
considérée comme contrefacteur de la marque SUNKIST.
WINTERS a également demandé des précisions & la Société
COFRIGO sur la situation juridique de la marque KISS au
regard de la marque SUNKIST.

Le 22 juillet 1980 , WINTERS a informé COFRIGO de la
cessation de l’opération relative au conditionnement de
la marque KISS . La Société COFRIGO a di rechercher un
autre conditionneur, la Société hollandaise LIKO.Cette
derniére commenca la fabrication des jus de fruits et
leur mise en boites le 8 septembre 1980.

Les produits ont été acheminés de Hollande & POINTE A
PITRE sans perte de temps par la Société COFRIGO.

La premiére livraison est arrivée le 22 octobre 1980 et
a été mise sur le marché dés le lendemain.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son
jugement du 18 octobre 1982 (59) a déduit de ces faits

que la Société COFRIGO avait bien l’intention
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d’exploiter la marque KISS avant la date de la demande
en déchéance , le 15 octobre‘lQBO et qu’‘elle n’avait pas
commis de négligence dans la mise en oeuvre de cette
exploitation .

La non—-exploitation avant le 15 octobre 1980 est le fait
de l'’intervention de la Société SUNKIST GROWERS auprés
du conditionneur WINTERS.I1 y a donc bien excuse
légitime.

Mais la Cour de PARIS dans son arrét du 5 mars 1987 (60)
a infirmé le jugement sur ce point. Elle prononce la
déchéance de la marque KISS de la Société PETER ECKES en
refusant le bénéfice de l’excuse. Elle reconnait que la
Société PETER ECKES avait bien manifesté "aprés des
années d'inertie” , une intention sérieuse d’exploiter
la marque KISS. Mais elle lui reproche “"qu'en
consentant une licence & la Société COFRIGO, elle ne lui
a pas imposé de calendrier pour la mise en route de
l'exploitation et n'a pas surveillé les pourparlers
conduit entre sa licenciée et 1'éventuel fournisseur de
conditionnements de sorte que la Société COFRIGO en
s'adressant & la Société WINTERS dont le refus, en
raison de ses liens avec la Société SUNKIST, n'était
nullement imprévisible au moins pour la Société PETER
ECKES, a perdu inutilement plusieurs mois dans sa
recherche d'un conditionnement , ce que la Société PETER
ECKES aurait pu lui éviter par plus d'attention portée &

cette affaire".
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La Cour va plus loin en estimant que le retard dans la
commercialisation est pour une bonne part imputable a la

faute de la Société PETER ECKES.

La Cour nous semble procéder a une
appréciation sévere de 1la situation. Elle ne critique pas le
comportement de la société licenciée exclusive mais celui du
donneur de licence pour ne pas avoir mis en oeuvre un systéme de
contréle de l’exploitation du licencié. Pour étre considéré comme
diligent, le donneur aurait dd imposer un calendrier pour le
commencement de l’exploitation de la marque KISS.

I1 apparait de 1l’exposé des faits que la
Société COFRIGO n‘a pas pris de retard dans l’exploitation et
qu’elle a réellement manifesté son intention d’exploiter la
marque.

Ce qu‘on peut effectivement reprocher a la
Société PETER ECKES c’est de ne pas s’'étre renseignée sur les
liens existant entre la Société SUNKIST et la Société WINTERS.
Sans doute COFRIGO n‘aurait-elle pas dd s‘adresser a ce
conditionneur, le refus par celui-ci de procéder aux opérations

d’emballage étant prévisible.

C) L*EXCUSE LEGITIME ET L°USAGE PAR UN TIERS :

Cela mis & part, la loi autorise ,méme en

l’absence de licence, l’exploitation de la marque par un tiers.

(cf chapitre relatif & l’usage sérieux de la marque par un tiers).
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L’obligation de <contrbéle sur 1l’exploitant
autorisé a-t-elle la méme portée lorsque celui-ci n’est pas

licencié ?

L’'exploitation mettant obstacle & la déchéance
peut étre le fait du titulaire ou d’un tiers autorisé. L’existence
et la légitimité de 1l’excuse invoquée doit-elle s’apprécier par
rapport au tiers ou au titulaire ?

Une solution serait que 1l’exploitation prise
en compte étant celle du tiers, 1l’excuse légitime doit étre
appréciée par rapport a celui-ci.

Au contraire pourrait—on estimer que
l’exploitation du tiers bénéficiant au titulaire, <c’est par
rapport a ce dernier que les justes motifs doivent étre appréciés.

L’'arrét précédemment cité ne résoud pas
expressément cette option. Tout en mentionnant explicitement la
volonté d‘exploiter manifestée par la Société PETER ECKES, il
souligne cependant la responsabilité premiére du titulaire de la
marque dans la sauvegarde de celle-ci.

Cette affaire démontre bien la large part de
subjectivité dans 1l'’appréciation de 1l’existence de 1l'excuse
légitime. Les juridictions du premier et du second degrés ont tiré
des mémes faits des conséquences opposées par des motivations

l1’une et l’autre cohérentes.

- La concession d’une licence peut interdire
au titulaire de poursuivre personnellement 1l’exploitation de la

marque.
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Si la licence est simple, 1l’interdiction

d’exploiter du titulaire doit étre prévue expressément dans le

contrat.

Si la 1licence est exclusive, le titulaire

s’interdit d’exploiter la marque sauf clause contraire.

identique

déchéance.

La Cour d’Appel de PARIS par un arrét du 31 janvier 1979
(Société PROMOTION TECHNIQUE et autres ./. Société LA
CENTRALA INDUSTRIALA, (6l1)) a admis 1le caractére
légitime de 1l’excuse,invoquée par le défendeur en
déchéance, tirée de l’interdiction qui lui était faite
par un contrat de licence d’exploiter personnellement la
marque.Il faut dire que le demandeur & l’action en

déchéance était le licencié.

On peut se demander si la solution est

dans le cas ol ce n’est pas le licencié qui demande la

La Cour d’Appel de VERSAILLES dans un arrét du 25
février 1993 ( FLODOR./.AMORA et PANZANI ,(62)) s’'est
prononcée sur ce point.

La Société FLODOR critique un jugement 1l'’ayant déchue de
ses droits sur la marque CROQUETEL. Elle invoque comme
excuse légitime , 1l’impossibilité dans laquelle elle se
serait trouvée d’utiliser la marque CROQUETEL en raison
de la cession du droit exclusif d’exploitation au
bénéfice de la Société VICO par protocole d’accord du 23

décembre 1987.
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La Société FLODOR considére que cette opération est
extérieure a sa volonté.

La Cour retient que FLODOR ne justifie d’aucune
initiative visant & obtenir l’exploitation effective de
la marque par son ayant—cause.

Elle ne peut donc valablement invoquer un obstacle de
nature a justifier de sa non-exploitation.

Comme le fait remarquer la Cour : “admettre la thése de
FLODOR serait permettre a tout propriétaire de marque
d' échapper aux conséquences d'une action en déchéance en
prétextant du droit consenti a un co-contractant pour
l'usage exclusif de ladite marque, sans devoir se
préoccuper des conditions dans lesquelles cet usage est

effectivement mis en oeuvre."’

C’est la encore une inaction démontrant
l’absence d’intention d’‘exploiter qui est sanctionnée.Il y a
négligence du titulaire.

I1 faut en effet rappeler que le licencié est
débiteur d‘une obligation d’usage de la marque concédée. Le
concédant est tenu de faire respecter et de vérifier 1’usage

effectif de sa marque.
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CONCLUSION

La loi de 1991 a rénové le droit des marques
et notamment le régime de la déchéance pour défaut
d’exploitation.Elle a également consacré pour partie la
jurisprudence issue de la loi de 1964 relative & la déchéance.

Il est encore trop to6t pour faire un bilan de
son application et de son impact précis sur la déchéance. En
effet, & s’en tenir a l’avis de la Cour de Cassation du 2 mai
1994, nombre d’actions formées postérieurement & la date d’entrée
en vigueur de la loi nouvelle ne sont recevables que depuis le 28
décembre 1996.

Le Code de la Propriété Intellectuelle
rappelle le principe selon lequel la déchéance doit étre demandée
en justice . Il attribue au Tribunal de Grande Instance une
compétence exclusive pour connaitre d’une action en déchéance de
marque.

L’article 16 — 4 de la Convention de BRUXELLES
du 27 septembre 1968 détermine 1les régles de 1la compétence
internationale.

L’existence de 1l’intérét pour agir peut étre
examinée au regard de la situation concurrentielle des parties.
Les Jjuridictions se référent alors & 1l‘activité économique du

demandeur rapprochée des produits et services visés au dépét de la
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marque litigieuse. L‘’identité d’activité n’est pas nécessaire ; il
suffit que l’activité et les produits concourent aux mémes fins.

Le demandeur ne peut agir que dans la double
limite d’une part de son activité et d’autre part , des objets
visés au dépdt de la marque litigieuse.

Le titulaire d’un signe distinctif
reproduisant la marqué ou susceptible d’étre confondu avec celle-
ci, peut justifier d’un intérét mais uniquement dans la limite de
l’activité couverte par la marque.

L’intérét de 1l‘action en déchéance est
également admis si elle répond a une action en contrefagon déja
introduite, qu’elle soit formulée par conclusions
reconventionnelles, ou par une instance distincte, peu important
l’existence, au profit du défendeur en déchéance, de droits
antérieurs ou d’une législation restrictive d’usage.

L’intérét doit répondre a certains criteres :
il doit étre né et actuel, direct et personnel, et exempt de
fraude.

La déchéance doit faire l’objet de conclusions
expresses dirigées contre le titulaire de la marque ou la personne
qui le représente juridiquement.

La demande doit étre 1limitée aux produits
et/ou services visés au dépbébt conformément au principe de
spécialité gourvernant le droit des marques.

La déchéance peut é&tre invoquée pour 1la
premiére fois devant les juridictions du second degré,notamment en
défense & une action en contrefagon en tant qu’elle vise a faire
écarter les prétentions adverses et tend aux méme fins que celles

soumises au premier juge.
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Nous retrouvons ici pour 1l’‘essentiel les
principes qui, en droit commun, régissent la recevabilité de
l’action en justice.

La recevabilité de la demande en déchéance
doit cependant étre vérifiée au regard des spécificités propres a
cette action.

La juridiction doit veiller lors de cet examen
4 ne pas préjuger de la solution de fond.

' Les principes propres au droit des marques
gouverneront également l‘examen de la demande au fond.

Contrairement au droit commun, la charge de la
preuve est renversée en matiedre de déchéance. Le titulaire doit
établir, par tous moyens, au besoin par le recours & une expertise
judiciaire, la preuve d‘un usage sérieux de sa marque.

Cela a notamment pour conséquence dque le
défendeur défaillant ou & l’encontre duquel pourra intervenir une
décision réputée contradictoire succombera quasi nécessairement,
n’apportant, par définition, pas la preuve dont la charge 1lui
incombe.

Les documents versés doivent rapporter la
preuve d’un usage sérieux accompli dans le respect de la fonction
du droit de marque : distinguer 1les produits et/ou les services
visés au dépdt par l’indication de leur provenance.

Le défendeur doit justifier de l’'usage de la
marque en tant que telle et non par exemple comme enseigne,nom
commercial, ou dénomination sociale.

Le titulaire de marque ne peut pas faire échec

a l’action de déchéance en redéposant ou en renouvelant sa

marque.
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Pour étre efficace, l’usage doit répondre aux
exigences du principe de territorialité.

L’usage sérieux doit étre effectif et réel.

Il n‘est pas nécessaire de 1l’établir pour
toute la durée du délai quinquennal.

Un usage commencé ou repris aprés l‘expiration
du délai de cing ans peut sous certaines conditions faire obstacle
au prononcé de la déchéance.

Le titulaire de la marque peut invoquer
l’usage fait de celle—-ci par un tiers avec son autorisation et
pour son compte.

Peut également étre invoqué 1l’usage de 1la
margue sous une forme modifiée par rapport au dépdt initial (régle
énoncée a l’article 5-C-2 de la Convention d’Union de PARIS) & la
condition que le caractére distinctif n’ait pas été altéré.

Le titulaire de 1la marque peut défendre a
l’action en déchéance en établissant l’existence de justes motifs
de son inexploitation tels gque prohibitions 1législatives ou
réglementaires, existence d’un monopole d’Etat, retard a 1la
délivrance d’une autorisation administrative légalement exigible,
poursuite d’une procédure mettant en cause une marque voisine.

La décision juridictionnelle dénoue l’instance
en déchéance.

Contrairement au droit commun selon lequel
l’autorité de la chose jugée est limitée aux parties, le jugement
de déchéance depuis la loi nouvelle emporte un effet absolu.

La situation juridique créée par le jugement

ne peut donc étre méconnue par les tiers.
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Le dispositif de la décision pronongant la
déchéance fait l’objet d’une inscription au Registre National des
Marques et s’il y a lieu au Registre International des Marques

dans les conditions de l’‘Arrangement de MADRID.

L’intervention de la loi de 1991 n'apparait
pas devoir influer de maniére déterminante sur le “"nettoyage" du
Registre National des Marques par 1l‘évacuation de celles dites
"dormantes",si ce n’est peut-étre indirectement,par l’instauration
de la période "suspecte" de trois mois prévue a l‘alinéa 4 de
l'article L 714-5 du C.P.I. qui restreint 1l’efficacité d‘un
commencement ou d‘une reprise d‘usage postérieurs & 1l’expiration
du délai quinquennal.

Le tiers qui désire faire usage d’une marque
déposée mais apparemment inexploitée peut informer le titulaire
par une voie non contentieuse de 1l’intérét qu’il porte a cette
marque.

Le début ou la reprise d’exploitation ne
pourront é&tre invoqués & l’encontre de la déchéance si l‘action
est engagée dans les trois mois de cette information.

A notre sens, la menace d’une action
judiciaire et les incertitudes qui en résultent peuvent inciter le
titulaire & céder sa marque si elle est effectivement inexploitée.

Par le biais de négociations préalables a une
action en déchéance, les marques gqui ne sont pas exploitées

disparaitront peu a peu du R.N.M..

La loi de 1991 a été votée pour se conformer

aux dispositions de la directive du Conseil du 21 décembre 1988
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(visant a rapprocher les législations des Etats membres sur les
marques) et qui, elle-méme anticipe les dispositions relatives a
la marque communautaire.

En effet, depuis 1le 1ler janvier 1996, en
application du reéglement C.E.E. n° 40 /94 du Conseil du 20
décembre 1993 (J.0.C.E. n°® L 11, 14 janvier 1994, p.1l),
directement applicable en droit interne,les personnes physiques ou
morales industrielles et commerciales peuvent assurer une
protection uniforme de leur marque , par le biais d’une procédure
unique, dans toute 1’Union européenne, auprés de 1’Office de
l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) situé a
ALICANTE (Espagne).

Selon le Président de 1'0.H.M.I.,Monsieur
Jean-Claude COMBALDIEU, la marque communautaire est par excellence
l’outil de la libre circulation des produits et des services.
"Elle favorisera les entreprises dans leurs échanges commerciaux
et leur ouvrira sans doute de nouveaux marchés”.

Les entreprises seront donc amenées a prendre
progressivement en compte les exigences du marché européen.

La marque qui répond aux conditions de
validité énoncées par le réglement bénéficie d’une protection
unitaire dans tous les Etats membres de 1l’Union.

Cependant en contrepartie de cette protection
uniforme, le titulaire doit faire "un usage sérieux“ de sa marque
4 peine de déchéance et ce conformément aux dispositions de
l’'article 50 du reéglement relatif & la déchéance de la marque

communautaire.
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Les modalités de 1la déchéance d‘une marque
communautaire nous semblent identiques a celles d’‘une marque
francaise :

- seul le défaut d’usage sérieux durant “une période
ininterrompue de cing ans" est sanctionné sauf “justes
motifs" (article 50 § 1 a) ) ;

— la déchéance ne s’étend qu’aux produits et/ou services
pour lesquels le défaut d’usage est constaté (article 50
S 2);

- la reprise ou le commencement d’‘usage aprés l’expiration du
délai quinquennal font obstacle & la déchéance & moins que
leurs “préparatifs” interviennent dans les trois mois
précédant la demande et aprés que le propriétaire ait
appris que la déchéance pourrait étre demandée (article 50
§1 a) );

— la date d’effet de la déchéance est celle de la demande.
Cependant, “une date antérieure, & laquelle est survenue
l'une des causes de la déchéance, peut étre fixée dans la
décision, sur demande d'une partie” (article 54 § 1).
L’effet rétroactif de la déchéance ne doit cependant pas
affecter “les décisions en contrefagon ayant acquis
l'autorité de la chose jugée et exécutées
antérieurement & la décision de déchéance " (article
54 § 3 a) ).

L’usage dans un seul pays de 1’Union vaut
usage dans toute la Communauté.

Ainsi la preuve d‘un usage sérieux en France

met en échec l’action en déchéance de la marque communautaire.
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Les dispositions communautaires réglent
également la question de 1l’instance compétente bour connaitre
d’une action en déchéance d’une marque communautaire.

Le reéglement distingque entre la compétence de
1'0ffice et celle reconnue aux juridictions nationales, les
Tribunaux dits "des Marques Communautaires".

Au tefme de la procédure devant 1’0.H.M.I., un
recours peut étre formé devant la Cour de Justice des Communautés
Européennes.

La question se posera nécessairement, & moyen
ou long terme, de 1l'incidence de la jurisprudence de la C.J.C.E.
sur l’évolution de la notion d’usage sérieux.

Les dispositions issues du droit communautaire
confirment 1l’importance d’une maitrise par un plaideur des
mécanismes gouvernant l’action en déchéance pour défaut d’usage

sérieux.



687

ANNEXES
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ANNEXE 1 :

I N° 64-1360 DU 31 DECEMBRE 1964

ARTICLE 11 DE LA LO
U DE SERVICE

SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE O



689

Art. 11. — Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse
légitime, ne I'a pas exploitée ou fait exploiter de fagon publique et non équivoque
pendant les cing années précédant la demande en déchéance.

L'exploitation dans une seule classe d’'une marque ayant fait I'objet d'un
dépot pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de
déchéance qui pourraient atteindre les dépots opérés pour d'autres classes et
non suivis d’exploitation. Toutefois, cette extension des effets de |'exploitation,
relativement a I'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion
peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

La déchéance doit étre prononcée par décision judiciaire ; elle pourra étre
demandée par tout intéresse.

La preuve de I’'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au
titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
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ANNEXE 2 :

ARTICLES 10 a 13 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1988 RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES
ETATS MEMBRES SUR LES MARQUES
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Article 11
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Article 13 )
Maﬁdemic.dedédénmwdcmlmé .
mmmmdaprduanudama

$i un motif de refus d'enregistrement, de déchean:
md'hummw;'mqumu
partie des produits ou des services pour lesquels cct!
mrgueutdépméeouenreﬁmée.lenﬁsdel’enm;is
trement, ls déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aw
produits ou sux services concernés.



693

ANNEXE 3 :

ARTICLE L 714-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
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Art. L. 714-5. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les
produits et services visés dans I'enregistrement, pendant une période
ininterrompue de cinq ans. |

Est assimilé & un tel usage :

a) 'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou.
pour les marques collectives, dans les conditions du reglement ;

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le
caractere distinctif ;

c) 'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement
exclusivement en vue de 1'exportation. '

La déchéance peut étre demandée en justice par toute personne
intéressée. Sila demande ne porte que sur une partie desproduits oudes
services visés dans l'enregistrement, la-déchéance ne s'étend quaux
produits ou aux services concernés. il
L'usage sérieux de [a marque Commencé ou repris posteneurement ala
période de cing ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas
obstacle s'il a été (L. n° 94-102 du 5-fév. 1994, art. 32) "entrepris dans
les trois mois. precedant la demande. de déchéance.et apres que le
propriétaire a eu connaissance de I'éventualité de cette'demande”.
Lapreuve del' 'exploitation incombe au propriétaire de I4 marque dont
la déchéance est demandée. Elle peut étre apportée par tous moyens:

La déchéance prend effet a la date d'expiration du délai de cinq ans
prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
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ANNEXE 4 :
INEDIT, COUR D’APPEL DE PARIS 12 JANVIER 1996
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:/recours contre opposition du
iirecteur de 1'INPI a un
:nregistrement de marque en date
iy 23 décembre 1994.

ontradictoire
JEBOUTE
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COUR D'APPEL DE PARIS

déme chambre, section B

ARRET DU 12 JANVIER 1996

7
(N4 , 9 pages)

PARTIRS EN CAUSE

*  STE VERT VALLEE ,
societeé de droit luxembourgeois
ayant son siége 15, boulevard
Roosevelt (Luxembourg), en la
personne de Ses représentants
légaux 'y domiciliés,

Y

pDemanderesse au. ILacours,
Représentée par la SCP d'avoues
TEYTAUD, ‘ :
Assistée du Cabinet d'avocats

GREFFE.

2° .  SOCIETE GENERALE DE__GRANDES
SQURCES' BELGES dont le- siége est.
Zoning Gantoffet 1, rue du Bois
6740 ETALLE (Belgique)

Défenderesse,

Représentée par  la ,SCP d'avoueés
ROBLIN CHAIX de LAVARENE,
Assistée: de Maitre CLERY, avocat.

CONTRE"
Le Directeur de 1'Institut
National de La: Propriété:

Industrielle :
26. bis, rue de Saint pétersbourg

75008 Paris,

Présent -& 1l'audience Sem la

personne de Madame Agnes M,ARCAD ” ?’ - .
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COMPOSITION DE LA COUKR
{logrs des &2

OMPOSITION DE LA
o =

ragident : Monsieur GUERRINI
cnseillers : Monsieur ANCEL
Madame REGNIEZ

'y

MINISTERE BUBLIC :

Srasent & l'zudience en lz2 personne de Monsieur GALIEBERT,
avocat genéral, leguel 2 été entendu en ses conclusions
orales.

DESATS

. 1 'audience publique du 23 novembre 1995 .

ARRYET

Contradictoire. Prconcnce puhliquerent par Monsieur
GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame
var TTRRE-PAYARD, greffier.

Le 6 juillet 1994, la SOCiW a fqorme
cppagitidn a i Tenregistrement de l1Z marque VALVERT, déposée

sar la SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES BELGES (ci=apres

3GSB), le 24 mars. 1994, enregistrés sous le numéra 94
312636.

"
b,
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Ba STE VERT VALLEE Zcrmait sof ccposition sSur sa
e "n° 1745961, déposes 12 12 septsmors 1983 et-
ma'&velée par declaration en date du 10 =z0tt 1983.

positicn, 6GSB a, dans

Au cours de la procedurs d'ocr
premieres cbservations., iavite la socLaté gppcsantsa a
uire des pieces’ propres & établiz que l2 éachéancs tour

armeam— A

=2
r d'exploitation des drcits sur sa marcu i

"o un
.

zu

arajit pas encourue - catza demande & &2 notifige 2
sppssant par I+Tastitut le ¢ septemprs 1994 i1 lui étzic
-3~i3é que les pieces sollicitées devaient s8tze produitas
:~g le déla: d'un mois & CShpTer de l& rcacsptich de cstts
.-i£ication.

Aucune piece a'étant parvenue 3 1'Tastitut dans le
.izi impar<i, un projet de décision statuant sSurl
s sition et en pronongant 1a clature, & éte grabli la

C-opbre 19%4. Cette procédure & about:, e 23 décembra

L4

)
34, & une décision définizive par laquelle le Directeur
L' INPI maintenait la cldture de 1'opposition.

Le 27 octobre 1994, soit apres le delai imparti qui
-pirait le 9 octobre 1eg4, VERT VALLEEZ a adresse au
_-acteur Ge 1'INPI ses observations sur +re projet de
cision, accompagnees d'un certain nocmbre de factures,
.gs=ifiant, selon elle, 1'exploitation de sa marque.

C'est dans ces conditions que VERT VALLEE a formé le
. @mars 1995, un recours +endant 3a 1'annulation de la
.cisicn du 23 décesmbre- 1994. Elle faic valoir qu'étant de
~ionalité luxembourgeoise, elle aurait 4@ béneficier,
o 1a .fourniture des piéces requises, d'un delai
.cpLeéementaire de ‘deux mois prévu Dpar 1tarticle 643 du
2C. : )

Elle invoque également les dispositiocns.de. l',arti&:lé.
.3_du NCPC aux rermes duquel les augmentations .-de-'.;c_]_.e.lai-
-dvues anx articles 643 et 644 du: NCPC s'appliquen:;;danS‘=

s les cas ou il o'y est_pas expressément déroge-.

Elle demande enfix la condamnatifbn-.du:.._n:irec:eﬁr de
ZNPI aux dérens. )
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La GGSB conclut 4 1'iépplicabilit
or 645 du NCPC a l'espece et & 1a ¢
iécision du’ 23 décembre 1994.;

P ;‘

3
s:i-—ation de la

la)
> - e

-

a des articles 64
c

Subsidiairement, GGSB conclut au mal Zondé du -eccurs
éa VERT VALLEE.

=1l1le sollicite la condamnation de YERT VALLEZ & luil
sayer la somme de 3000 francs sur le fondement de i'article
700 du NCZC.

Le Directeur de 1'INPI conclut au rejet de la raquéte
de VERT VALLEE. Il estime que l'article 643 du NCPC est
inapplicable aux délais de proceédure devant L'INPI. Il
ajoute que 1'INPI, non partie a la preésentes instance, nIe

ceut étre condamné, en tout état de cause, aux dépens.

sur ce, la Cour,

Considérant qu'aux termes de l'article L 712-4 du. C21,
la procédure d'opposition ne peut étre poursuivie au dela

d'un delai de six mois, sauf cas e suspension
limitatd ent énuméres;

Considérant que salon les dispositions de ltarticle
R712-7 du CPI, l'INPL impartit un délai & l'opposant pour
produire ses piéces; que, selon. 1l'article R718-1 du CPI,
les délais ne sont ni inférieurs a un mois, ni supeérieurs

a guatre mois;

Considérant que 1'article 643 du NCPC dispose que
"lorsque la. demande est portée devant une juridiction.»qui
a son siege en France métropolitaine, les. délais de
comparutiox d'appel.. &' opposition, de recours: en. révision
et de. pourvoi en cassation sont augmentés . de :- - - -

- deux mois pour les. personnes. qui demeurent al' étra.nge::";

.. Considérant que cet article s'appliq
portées - devant une: juridiction et. non. Ppas aux deélais
impartis dans .le cadre des procédures: administratives. se
dérculant devant 1'INPI; qu'il s'ensuit qu'il importe peu
F

=

4éma Chamhre gaection B
' t“*d?.._.lz JANVIER 1996
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.3 1'eénumération des délais~qu'il prévoit ne soit Dpas
iqitative ou que 1'article 645 du NCPC dispose que les
zuygmentations de délais prevues aux articles 643 et 644 .
tzppliquent dans tous les cas ou il n'y est pas
scressément déroge";

Considérant que l'applicabilité de l'article 643 du
c a la procédure d'opposition conduirait & allonger les
siais de cette procédure au dela du délai_de six mois
iicté par 1'article L 712-4 du C?PI, le délai ne pouvant
--e suspendu gue Ppour +rois cas l1imitativement énumeres
ir ce texte et auxguels le moyen de VERT VALLEE est

zranger;

Considérant au surplus qu'aux termes de l1tarticle
712~-2 du CPI, les personnes n'ayant leur domicile ou leur
i2ge en France doivent constituer un mandataire; qu'en
Aspece  la societé VERT VALLEE était effectivement.
-zPrésentée par ur mandataire francais, résidant, devant le
.irecteur de 1'INPI;

Considérant qu'il v & donc lieu de rejeter la requéte
a2 la STE VERT VALEE;

Considérant qu'en équité i1 ne sera pas fait
.pplication des dispositions de 1l'article 700 du NCPC,

‘ L

\ PAR CES MOTIFS

ﬁ% Déboute la société VERT VALLEE de son recours tendant
‘annulation de .la décision du Directeur de L'INPI en

‘ate du 23 décembre 1994,

Rejette les autres. demandes,

. Condamme 1a société VERT VALLEE aux dépens” qui seront
-acouvrés conformément 2 1'article 699 du NCEC ‘par la.SCP
i'avoués ROBLIN CEAIX de LAVARENE..

.E GREFFIER v

L)

4éme cnaniﬁfé;-aection. B - L I v .
Ak A 19 _IANVIER 1996 - - T

LE PRESIDENT
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ANNEXE 5 :
INEDIT, COUR D’APPEL DE PARIS 3 AVRIL 1996




RECCURS DECISION

DIRECTEUR NPT

zu profiz de

CONTRADICTOIRE

SURSIS A STATUER ET

RETRAIT DU ROLE

702

COUR D’APPEL DE PARIS

izme chambre, saczion A

SRRET DU 3 AVRIL 1996

[

]
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b
n

SQCIEZTE wITYESS Zcnt -2 siace
=gc 1376189 T:= faxnt Denis‘
23002 PARIS Ssrise 2n -3
cersonne 4s ses :ep:esantants
iédgaux

REQUERAHTS ccoptTre une
décision du ~:ireczeur de
1/T.N.P.I.

MONSIZUR_LE DIRECTEIUR GENERAL

‘DE L/INSTITUT NATTONAL DE TA

SROPRIETE TNDUSTRIELLE —_

I.N.P.I 26 BIS RUE DE SAINT

PETERSBOURG 75800 PARIS CEDE!
8.

Q

représenté par yérooique
SEAUJEAN

v .Mohamed vavecal AMOR
demeurant & i€ Villenardoui
75008 PARIS.

QPPOSANT

e

représenté par 1a scP BOLLET
BASKAL Avoué assisté de
Me HOFFMAN Avocat,
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-OMPOSITION DE 1A COUR

rors des débats et du délibéré

2résident : Mme DUVERNMNIER
conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

MINISTERE SPUBLIC : représenté aux débats par M,.GALIBERT
Avocat Général lequel a été entendu le
dernier en ses observations orales,

TVRIER 1996

"y

DEBATS : A l’audience publique du 27

ARRET CONTRADICTOIRE

Proponcé publiquement par Mme DUVERNIER orésident laguelle
a signé la minute avec E.DOYEN greifier.

Le 27 juin 1994 la société WITNESS a déposé
a l/Institut National de la Propriéte Industrielle sous le
n°e 94 S26 330 une demande d‘'enregistrement de marque
portant sur 1‘expression wBLEU SUD" pour désigner dans les
classes 18, 24, 25 les ‘produits suivants : 'culr et
imitation du cuir, produits en ces matiéres non compris
dans d’autres classes, peaux d’animaux, -malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries; tissus
et produits textiles non compris dans dfautres classes,
couvertures de 1it et de table; vétements, chaussures,

chapellerie."

4@me chambre, section A
arret du 3 AVRIL 1996

2éme page




p 1,e 10 ocTcoslE 169s, M. MZnzneC czygal ~MOR.
ciculairs ce L& aarque f-zngalse SIZINSUD déposge 2 K
i6cempre 1991 et anragistrde SOUS Le..ms L 127 3849 gous
idsigner divers produits czns las clzssas 3, “4, 18, 2% =%
25 a forme copositon sgc.=ant cue =2 dépét <8 la marcus
3LEY SUD Dour des oIoaults identilguss sznsTiTuals
Lrimicac.ch ca 2a& [arg:is. .z deux =XTTSSSIONS gveguant -2
sud.

Szr céclisizn <u 11 mars 1393, -2 dizscTsur
4 lfIascTizit Nacicnas =2 va DProoriitE TnAuSTILEL-Z
-sisvanc

- cue =S DlzCeS fsurnliss  fér _/2CDOSEnT
zz-astaisnt 4’‘ul usage <2 “z margus FLITA SUD Sour 2=
srodults pour lesquels &l-& 2S¢ snragistIse

- cue lz demance 4/znrsglscIsmnent désignalt IS8
rcdults idenciques & csux zOur issgusis -2 marcee
antsrisure ast gnragistIie

- gqu‘il existaiz, compte -aqu des grances
ressemblancss visuelles, ;hcnétiques atT incailactuelles
entra les deux expressions, uil risgue cda confusion pevs -

) en meme

consommateur d‘accention movenne gqui n‘avalrc Das
camps les deux margues SOus les veux,

a reconnu 1 ’opposition justilii¢ée et & rejecé la demances
d‘enregistrement de la margue n° g¢ 3525 330.

La société WITNESS a fgormé un recours ia 2
mai 199S.

pans le deranier stat de ses écritures elle
demande & la Cour de surseoir & statuer jusqu‘au prononceé
du jugement de la 3éme champres -du ‘rribupnal de’ Grande
Instance de paris saisile notamment d‘une demande o
déchéance de la marque PLEIN SUD, supsidiairsment de
prononcer la nullité de 1a décision de 1/Institut National

de la Propriété Industrielle et ae juger'valable la demande
d’enregistrement de la marque 3LET SUD n° 94 sz6 320.

Adma ~hamhre. smecion A

P2amen NENS
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M.;#C’R © csncluc a | - ';::ecavaoﬂ zé
supsidiairzment 2au mal Zzndé <= L2 demand :
sgazuar 2t au sépouté du T2c< . Joole

71 réclame paisment de lz scmme <e S.
ur le <Zoncament da l’zrzicis -cQ Zu onouveasad Cogs
rocédure Civile.

(@]
.O
(o]
)
Py
m U

"ou

Jans Se&s CSServatlohns dcri-zs dédveloppeses 2

: X : > . - .o

:raudienca, L DiractTeul ia lrInstiztut Yatlonas ce -2
Srcprietcs Tadustrislle concooit 2M -2jet 22 L2 raquate.

Le Ministsars puplic & c2hci- srzlsment C&IiS

SUR CE, LA COUR

i - SUR La DEMANDE DE SURSZIS A STATUER

Considérant gue la socidté WITNESS fait
valoir qu‘il y & lieu de sursaoir & statuar Sur son racours
4as lors que dans le cadrs de la o*ocedura en contraragon
sue M.AMOR & introduitzs & son enconcr at qui estT
sctuellement pendante devant la 3éme chambre uu‘frlnunal de
crande Instance de paris, Ll & raconnu ae pas,exploiter
nersonnellement sa marque PLEIN SUD et qu’ elle méme &
Zormé une demande reconvent*onnel‘e en déchéance des droits

de M.AMOR sur ladite margque.

considérant que M. AMOR réplique d‘une par<
gue pour suspendre la procedure d‘opposition, la demande en
aec“xéance aurait da étre engaqe° par WITVESS avant la
décision du directeur de 1/Instituc Vc ional de La
oropriété Indusctrielle statuant sur cet< oppasition,
d’autre part qu’ il a just*’z.e de 1’ exnlo;.tat*ou. de sa

marque.
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Considérant que selon les dispositions
de Ll'article R 712-17 du Code de la propriété
Intellectuelle w]le titulaire de la demande d'enregistrement
peut dans ses premieres observations eén réponse inviter
1'opposant a produire des piéces propres a3 établir que
la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation
n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai

-1 .

a 1'opposant pour produire ces piéces".

Cconsidérant gu’‘en 1/agpece 28N -éponse z .2
jemande £aite sar WITMNESS, “ AMOR & ZIourz- 3 1/IpsTitic
yational de La-?robr:été sadqustoislile le 27 cacempre 1994
un cerTzin nombré- de faczTurss smanant de 12 Sa AMOR
-slatives aux années 1991, 1992, 1993 et comporTant ui icgo
an forme de plason sur. Lequel apparait la mentlon SLEIN SUD
de part et d‘/aucre 4d’un élobe gerrestre cransperc? a‘une

ne dirigée Vvers le suad.

considérarm™ cer-es Que darz l2 cadre de 1

Yy
|

AR . —— e —— ——
T . —

XX}

procédurs d'ogggg}ticn 1L TLpparctisnt A 2 L LOSTLITWE

N et =

National de la propriéte Thduscroielle ni a la Cour salsis

ot

du-TecOurs contre la déé;ﬁiaﬁ'du'difEEEEﬁfiéi_:Cziﬁggtwg

- PR — A : —_—rt 5=
National 4e la Propriete fnduscrielle, d7appreczer s1 la

demande en déchéancs de la mardque oppasée Serai- recevable,

si les pieces produites pour jusciies 4& son exploitaction
sont pertinentes, si l’ezploitation qui en aurait éte faite

l”h'ﬁts'aVeé"le consentamEnt'EET’En ggéggiéﬁgire ages Lors

quaucunl —axCé ne permet 3au direcceur de i71nSc.<ut
National - ¢ 'G;"Efonrégpevgpqgstrze; e__de Dgg@o?for—ﬂj_
q&chéance aes <{foits sur une mafque DOUr aeraut

d7explolitatied et gue c® conteAtisux Lelgve d€& &

cuaveteace exclusive du r—ipunal de Grande instance et a0

appel de la Cour.

Mais considérant que selon les dispositions
de l/arcicle L 712-¢ du Code de l2 propriété
Intellectuelle :

"l’opposition est réputée rejetée s’il n‘est pas statué

dans un délal de six mois suivant 1rexpiracion du délai
prévu 3 lrarcicle L 712 -3."

same chambre. saccion A

ar—ét du 3 AVRIL 1996 séme page
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N3

: i i
n Toutefois, ¢ Gaélai peut étre suspendu

ition est fondée sur une

a) lorsque 1’oppos
registrement de margug,

demande d‘enre

n) en cas d‘’engagement 4‘une acton en nullizé,
en déchéance ou en revendica:ion e nropridtéd”.

une demande gn décnéance das droits ce M., 2MOR sSur la margc
2L,EIN SUD n° 1 727 849 Dpar conclusions & 2
janvier 1396 soit non pas & ‘. ] ' '
irar-icle L 712 — % du Code ds 1
malis apras gue le dirsctsaur a
propridté Industri !
par M.AMOR.
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Mais considérant d‘une -part que la dé
du diresctsur de L‘/Institut National de la o
Industrielle estT srappée du présant racours, 4
que 1‘arcicle L _7-% ~ =" qu Code de 12
Tntellactuelle préwrer =2t gernier alinéa pricise

v epncourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
.marque qui, sans justes mocifs, n’‘en a pas fait un usage
sérieux, pour les produits et sarvices Visés dans
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de
cing ans....---La déchéance prend effet a la. date
d’expiration du délai de cing ans prévu au premier alinée

du présent article. Zlle a un efrfet absolu”.

r

Qu’il en résulte que dans L’hypothese ol

le Tribunal de CGrande Tnstance de paris estimerait due
M.AMOR était déchu de ses droits sur la marque PLEIN SUD

ne 1 727 849 & 1a date du 10 octobra 1994, 4ace 'a laquelle
il a formé opposition T la demande d’enregistrament de la

marque BLEU sup, il n‘/aurait plus au qualitég pour ce faire.

4éme chambre, section A
arvet du 3 AVRIL 1996

§éme page
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Que le moven ==
o ..ylr pouvant atre soulevé Z3UX la premiars
il apparalt nécessairs at d‘une '
"justice de surseoir & staguer sSur L3 7
jusgu’a c=2 qu‘une décision agfinicive L

WITNESS

demande en déchéance zormée par Wilimss.

ae

pAR CES MOTIFS

.-

Sursoit & statHier dans .‘'attentse d‘une
décision dafinitive sur la demande &n déchsancse formeée T&rI
la socisét2 WITNESS des droits de M.AMOR suz ia margue PLEIX
SUD n° 1 727 849,

Dit que 17affaire esc< -arirde du réle de ie
Cour et pourrTa étre rétaplis sur simple présencatlon de la

décision susvisée,

Dit que le orésent arrat sera nocifié par le
gretfier dans les huit jours par lettre -scommandée avec
accusé de réception a 1z sociéte WITNESS, & M.AMOR et au

Diracteur Général de 1/Institut Nacionai de la propriété
tndustrielle.

1.E PRESIDENT ' LE GREFFIER

4eme chambre, section A
arret du 3 AVRIL 1996 7éme page
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ANNEXE 6 :

INEDIT, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
20 OCTOBRE 1982
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Alde Judiclalre
Lifle, le

/ ‘1 judiciaire
W, le
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TRIP.{AL DE GRANDE INST ANCE

DE LILLE

COPIE OFREGIEUSE

.agement du 29 OCTOBRE 198%
N° 3139/80 Ja/Mv

DEMANDEUR : La Société snonyme dite BOUSSAC SAINT FREARES dont la
sidge social est b FLIXECLRT (SOMME) egisstant poursu:.tes et
diligences de ses représe-ants légaux domiciliés en catte qualité
sudit sidge }

Maltre CHASSAGNON agissar: en qualité d'administrateur
Maitres FRANCOIS et DARRU.CEZ agissent en qualité de g.wndics au ré
mentjudiciaire.

DEMANDERESSE_AU_PRINCIPAL
DEFf NDERESSE RECONVENTIONELLE, POSTULANT PAR ME SOLANS et
- PRBIDANT par Me COMBEAU F.ocat & la Cour de PARIS 3}

DEFENDEUR : La Société inonyme BECHIN SAY dont le s:.=9o est &
THUMERLES Nord prise en .z personne de ses représentar .8 légaux

domiciléés en cette qualizé audit sitye j /——

DEFENDERESSE AU _PRINCIPAL
DEMANDFRESSE_RECONEENTIC' WELLE, POSTULANT{PAR ME SIX € PLAIDANT

——

pur Me MATHELY Avocat & 1z Cour de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU pr: -IBERE
Président : Madame BONONI Premier Vice-Président,

Juges : M gdame BOLLOT Premier Juge, Ycnsieur LIENARD J..49©»
Samecei Greffler : M adane VERHEYDE. —_

WAUTEXRA XRNRUEXXXMRX -
XA 08 K XDEX XX AU N X WX SORK XS HNASHIE X ;

DEBATS : Vu la requite aux fins z'itre sutorisée d wusaigner 2
jour fixe du 23 AVRIL 1980,

Vu 1'ordonnence rendue zar le Président = aTribunal dt
crande Inslance du 24 AVRIL 1980,

Vu 1'assignution & jour “ixe du 2 MAI 198G .
OUl : aux wudiencéd publigues des 14 #s1 1980, 17 DECEMESHRE 1980, 17
1981, 2 DECEMBRE 1981, 3 FEVRIER 196:.

Vo 1‘ordonnance de cloi.ce du 30 JUIN 1982 . et oul &
cetts méme sudience, date & laquelle - sffaire a &té mizee en délibé
pour le Jugement 8ére rendu le 20 OCTCFE 1982,

JUGEMENT & coNTRADICTOIRE ET EN *2E¥IER RESSORT
Ainsi jugé aprds délibéré et prononct 3 1'audiece public.4ue du 20 OC
19682 par le président, Madume BONONI. icsistée do Mue VE-RHEYDEGreft
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PROCEDURE

La S.A. BOUSSAC gaint-fréres a 8esigné la S.A. BEGHIN
GAY par ucte du 2 MAL 1980, 8ux fins de voir ordonné 18 résilia-
tion du droit d'utiliser la marque LOTUS pouT des articles en

ouate et tissu de cellulose, consentie par 1a Société AGACHE & 18
gociété CARTONNERIE g KAYSERBERG, aux droits delaquelle 18 gocié- °
té BEGHIN SAY 8 succédé 3} de dire et juger Qque cette dernitre 80~ :
ciété n'a pos qualité pour utiliser 1@ marque LOTUS et ne peut exer
cer aucun droit tlle demande l'inscrlption du jugement 5 interve-:
pir au registre des marques de 1'1.N.P. 1. et 18 condamnat ion du
défendeur 8ux dépeas. i

Ultérieuremcnt par jugement du 24 JUIN 1981 Su Tribunal ;
de Conmerce de LILLE, le demandeul a até déclaré en reylement judi-
ciaire 3 L@ proceédure a été réqulurisée 5 1'égard de Me CHASSAGNON,'
admisnitrateur judicieire et de te FRANCOIS 14 DARROUSEZ. Syndics
(conclusions d'intervention du 6 MAl 1982).

\OYENS DES _PARTIES

e ¥ o

La Gociéte {30USSAC SAINT FRERES expose 3

a——

A - Qu'elle est titulaire de la marque AU LOTUS deposée
b ltorigine e 19 JUIN 1929 sous le NuUMEroO 18.387 enteqistrée ;
sous le numuro 151.698 pour désigner '

ofils de'lim, chanvre Jjute et autres fibres, fils de
coton".

-

Que ladite wmarque 8 été successivement renouveléa.

- le 28 JUIN 1948 sous le nuMEro 22.881 entegiatrée soue
le numéro 432.976 pour indiv&dualiaer
»fils dv 1in, chanvré, jute et autres fibres, vatements confection”
nés en tous genre, lingerie de corps et de ménage" ¢ (Classe®s 46,

- le 8 JUIN 1959 sous le numéro 26.288 enregistreée sous
le nuero 128.358 pour des produita identiques a ceux couverts p8il
le dépodt du 28 WIN 1948.

: é6Le 9 MAI 1974 gous le numMéro 173.224 enregisttéa sou
le numéro 901.830 pour 16 mémes produits.

(jue par échange de lettres en date des 15 SEPTEMBRE 15
7 OCTOBKE 1965 et 12 OCTOBRE 1965, le société Etabliaaemente
AGACHE alors propriétaire de la marque a concédé a le eosiété

je de

Certenneri¢
pour des articles en ouate et pissus de cellulose.
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Que 18 gociété Cartonnerie de KAYSERSBERG a été sbsor-
bée par 18 gociété Fe BECHIN devenu® BECHIN SAY.

que 1'échengeé de lettres intervenu entre les parties ne
peut gs étre interprété comme conetituant une licence dtexploite-
tion de 18 marque LOTUS mais aimplementcomme une gutorisation impli

e e

quant pour 1a société tituleire de la marque la possibxllté de con- :
tinuer & pkexploiter pour des produitp jdentiques b ceuXx correspon- -

dant & l'autorieation donnée.

Qu*aucune durée n'@ é6té préciéée quant a la validité
de 1'eccord consenti. '

Qu'en contrepartie de 1'octroi de 1‘autorisation d'mnd
ployer la marque aotusS devait g'instaurer entre le titulsire de 1a

marque et la société Curtonnerie de KAYSERSBERG un climat de collab

ration qui n'a jamais éré réalisée

Que 1‘autorisation a été donnée intuitu personae Ruis-
qu'il est bien précisé que le bénéficieire en est 18 société
Carbonnerie de KAYSERSBERG.

g - Que l8 requérante, en tant que tituleire de la mar-
que, désire obtenir la résiliation de 1'autorisetion consentie 5 ls
société Cartonnerie de KAYSERSBERG et dont 18 sociébé BEGHIN SAY

a 1'intention de se Qrévaloir.

Par conclusions du 28 OCTOBRE 1980, la gociété défendere
able et €n

se BEGHIN gAY estime 1a demande irrecev bl tous c8s8 mal fon
dée. Elle observe que les dépdts de 1948 et 1959 de 1@ marque

AU LOTUS ont été faits su now de l8 société Anomyme Ets AGACHE,
société anonyme de PERENCHIES 3 le renouvellement des 9 MAL 1974 &
opéré per la société Consortium Général Textile mais 3 cette date
le transfert de la magque de la société Et8 AGACHE société de pére
chies 3 la société Consortium Cénéral Textile ntétait pes jinterven
puisque cette mesure 8 été prise par acte du 10 DECEMBRE 1974, et
porté nu Registre National des Marques le 14 JANVIER 1975, mentior
qui seule le rend opposable aux tiers. Selon geBHIN SAY, le 9
1974, le Consortium Général Textile ne pouvait donc p8s opérer

le renouvellement d'une marque dont il n'éteit pes titulaire.

Pour sa part, BEGHIN SAY déclare etre titulaire d'une
sutre marque -LOTUS~- pouT des articles de lingerie,hygienique pot
bébés (mbdmsses 25, 5, 16 et 24), déposée 1o 16 AVRIL 1965 par 18
iété DORLAND et GRAY, cédée b 18 société Cartonnerie de
KAXSERSBERT par acte du 15 DECEMBRE 1965 trenscrite 8 Registre
Nationsl des Marques le 10 JANVIER 1966, puis trensférée b la s0
BECHIN SAY en aout 1973, avec insc ription le 25 OCTOBRE 1973. C
dernidre sociégg/a demandé le renouvellement le 14 AVRIL 1980.
tElle considére qu'elle 8 gur la marque LOTUS des drg}ts antériet

b ceux de BOUSSAC SAINT FRERES et qui remontent 8Y 6 AVRIL 196.




/dans un délai donné

e
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de sorte que BOUSSAC SAINT FRERES ne peut lui ppposer aucun droi
sur cette marque. . .

Qu surplus, la société BOUSSAC SAINT FRERES se trouve
chue desedroits qu'elle pourrait avoir sur la marque pour défau
d'exploitation pendant les cinq ans précédant une demande de déc
ance (art. 11 Loi du 31 DECEMBRE 1964) . :

Reconventionnellement le défendeur s8'estime fondé
3 demander une indemnité tens sur la base de l'article 1382 du
Code Civil que de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civ
qu'elle évalue 3 150.000 Francs j

Dans des conclusions en réponse, du 26 MAI 1982} la s
té BOUSSAC SAINT FRERES considére tout d'abord que l'article 14
la Loi du 31 DECEMIRE 1964 ne comporte pas 1l'obligation/et sous
peine de forclusion, de faire mention au Registre National des
Marques de toute modification et ce afin de rendre ladite modifi
tion opposable sux tiers. L'inscription peut &tre opéré méme apr
l'expiration de la durée de malidité du dépdt, dans la mesure ol
dépot a été régulitrement renouvelé. L'opposabilité est eféectiv
du jour de l'inscription. : :

Par ailleurs, elle expose que la société Ets AGACHF,
venue Société Foncitre et Financidre AGACHE WILLOT, a fait sppor
la SoA. Consortium Général Textil (2 lépoque dénommée Sté P. et
£. DUFOUR) d'un étsblissement industriel et commercial avec tous
éléments mncorporels s'y trouvant attachés, y compris les marque
brevets et enseignes désignés dans l'acte d'apport du 22 JUILLET
1968, avec effet rétroactif au ler Janvier 1968. L'acte ne compa
tait aucune exdlusion j; la liste énumérant les apports comportan
des omissions, cing actes complémentaires sont venus la compléte
l'acte intéressant la marque AU LOTUS est intervenu le 10 DECEMB
1974 mais la nouvelle Bté P et E. DUFOUR en était propriétaire
depuis la ler Janvier 1968 ; de ce fait elle était habilitée
b procéder & son renouvellement le 9 MAL 1974 jle droit de la so
té BOUSSAC SAINT FRERES, qui a ssuccédé au Consortium Général Te
tile, sur la marque AU LOTUS remonte ainsi au 8 JANVIER 1959 et
opposable & BEGHIN SAY j )

Le demandeur reldve que la société BEGHIN SAY exploit
elle-méne la marque et ne saurait ainsi se prévaloir d'unf soi-
disant défaut d'exploitation ; Enfin, il considére que la demand
reconventionnelle de BEGHIN SAY n'est pas juwtifiée.

Dans de nouvelles conclusions siqnifiées le 25 JOIN 1
le défendeur souligne que, méme si la loi ne prescrit aucun délsa
pour transcrire sur le Registre National une modification, & 1°'é
d"es tiers, c'est tout de méme 1'inscription qui seule, produit
effet.

Sur la résiliaton de 1'accord du 7 OCTOBHE 1965, rela
au droit d'utilisation concédd, BEGHIN SAY indique qu'il ne g'aq
pas en une licence & durée non déterminée mais 2 une "renonciati
droit d'aepposer la marque LOTUS" renonciation qui "dds qu'elle e
stipulée, est acquise et définitive", de sorte que la demande de
résiliation est mal fondée 3}
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enfin, dans des conclusions additionnelles BOUSSAC

SAINT FRERES note que sl le Tribunal ne devait pas résilier 1'acte

donnant le droit d'utiliser 1a marque LoTUS, il devrait & tout le

moins fixer uné redevance d'uhillsation égale B 10 % du chiffre
1gffaires hors taxes et due a cumpter du jour ou la société BEGHIN

SAY & absorbé 18 société Cartonnerie de KAYSERSBERG et exploité di-

rectement et en son now propre 1a marque 1itigieuse. BOUSSAC

SAINT FRERES demande, 8 titre de provision, une somme de cinqg million

de francs j

IFS DE LA DEC1SION

MOT

1 - Les Earties au Qrocés

Les parties actuellement en présence, sont l'une et 1'su-
tre issues dune succession de changement dt dénomination gociale
consécutives 3 des fusions ou absorptions de sociétés qu'il convient
d'évoquer sommairement sfin d'éclairer le débat.

e e —

e —

|

\

\
‘

La société BOUSSAC SAINT FRCRES : & 1'origine, de cette 80

o

ciété, se trouve les tEts AGACHE. société anonyme de pérenchies (qui
t procédé au premier depot de 18 marque AU LOTUS en 1948). Le

22 JUILLET 1968, les bts AGACHE font apport de leur établissement a
une autre société, les cts P.et E. DUFOUR, gociété anonyme d'Hellem-

mes, avecC effet su ler Janvier 1968. Cette société chang® e dénomint

tion sociale pour devenir succesaivement ngénérale textile" (l1e 12
SEP TEMBRE 1968) puis uCongortium gédéral Textile" (1e 27 SEPTEMBRE
1968), puis enfin BOUSSAC SAINT FRERES le 17 AWRIL 1979 par décision
de 1'Asseablée Cénérale extraordinaire. Cette gociété est actuelle-
ment)en réglement‘judiciaire (Tribunal de Commerce de LILLE 26 JUIN
1981) 3§

La société BEGHIN SAY @ a 1'origine, on trouve 18 sociét
anonyme Cartonnerie de KAYSE SBERG, filiale de la goclété BEGHIN.
Le 17 MAl 1966, cette gociété Anonyme devient Compagnie de KAYSERSE
laquelle est absorbée par la gociété mere BEGHIN le 2 JANVIER 1969.
La société GEGHIN absorbe b son tfour 1a société cAY, le 10 JUILLE
1973, et devient la société BECHIN SAY

a 2 - Les marques en cause
La marque AU \OTUS, déposée le 28 JUIN 1948 par les Cte
AGACHE en renouvellement d‘une marque remontunt 8y 1? JUIN 1929,
concerne des nfile de 1in, chanvre, jute et sutres fibres, véteme!
i et e’ €

confectionnés en tous genres lingerie de s W gel:
46,40 ot 49). Lors Gu renouvel}ement du 8 JUIN 19 été 1

te en classas 23,24 et 25.
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La marque LOTUS déposée le 16 AVRIL 1965 par une société
DORLAND et GREY concerne ndeg articles de lingerie hygiénique
pour bébés , notamment couches, lingerie notamment mouchoirs, 8ser-
viettes, papier hygiénique...."« Elle est inscrite en classes 25.5
16 et 264 . Elle a été cédée le 20 DECEMBRE 1965 & la société
Cartonnerie de KAYSERSBERG _cession régulibrement inscrite au
Reghistre National des Marques le 10 JANVIER 1966.

3 - L'acte du_22 JUILLET 1968 entre les £ts AGACHE et
rtium Général Textile

les Ets P et E. DUFOUR (qui deviendront Consa
puis BOUSSAC SAINT fFRERES) et les actes complémentairesy en ce quil

concerne la marque AU LOTUS 3

Pur 1'acte de 1968, les Ets AGACHE font spport "sens
les qarantids ordinaires et de droit d'un établissement industriel
et commerciakllequel conprend notamment "les marques de fabriques
brevet et enseignes désignés audit acte' j une annexe comporte 1'ént
mération des 83 marques apportées j la marque AU LOTUS n'y fiqure p&
L'acte n'indique pas, par une formule d'ordre plus général, que tous
les autres droits de propriété industrielle qui pourraient apparte-
nir sux Bts AGACHE sont inclus dans 1'apport. Aussi doit-on considél
que la liste en cause est 'ligjtative et non indicstive.En outre
1'acte ne stipule pas que le cessionnaire _actuellement BOUSSAC
SAINT FRERES- acquiert le droit de poursuivre des faits de contrefa.
con (ou toute autre violation du droit de marqpe) antérieurs 2 la
cession. Or, selon la junisprudence laplus récente le cessionnaire
acquiert te droit de poursuite 8i le contrat de cession le prévoit
gsi le droit est devenu ppposable 8ux tiers ¢y comprisd'éventuels
contrefacteurs- du fait de 1'inscription su Registre National des

Marques j§

Par silleurs, le demandeur principal produit quatre actes
rectificatifs : 2 du 10 DECEMBRE 1974, un du 24 MAI 1976 et un
du 25 JUILLET 1975 qui tous ont pour objet de compléter la liste de
brevets cédés. L'un des deux premiers concerne expressément la mar-
que AU LOTUS : il y est stipulé que les parties nreconnaissent que
c'est & tort et par erruer si, lors de 1'établissement de la conven
tion d'apport partiel..., il a été omis de comprendre permi les mar
ques apportées, celles suivantes : «ecee “wAU LOTUS", "] 'énoncé de
1'actif doit étre rectifié comme suit" : nlequel- fonds comprend. ..
parmi les merques de fabrique... AU LOTUS"j A noter qu'il est expre
sément indiqué qu'il n'en résulte aucune modification dans_l'éyllus
tion de l'suctif, ce qui confirme qu'il g'agit -d'une rectifxcaylon
et nén d'un nouvel apport ~-lequel surait donné lieu & estxwatlo?.

Par contre, 1'acte ne précise pas ga date de prise d'eft

Mais si 1'on admet qu'il s'agit d'une simple rectificat;on,.celle-t
doit avoir un caractére rétrosctif -au moins entre les aprties- de
te que 1'on peut en déduire que le bénéficiaire de 1'apport est der
nu titélaire de la marque & pertir qu ler Janvier 1968, date de
prise d'effet de la convention de base ;- 11 8
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dans les rspports Ets AGACHE-Consortium Générale Textile, que cCi
dernier a valablement procédé le 9 MAI 1976, au renouvellement
de la marque déposée le 8 JUIN 1959. Mais lorsque la Société
BECHIN a faat inscrire le 28 FEVRIER 1972 la “"convention" résul
de 1'échange de correspondance entre la société Cartonnerie de
KAYSERSBERG et les Ets AGACHE, elle a fait noter, comme titulei
uftg AGACHE" dans 1'ignorance, faute "d'inscription sur le Regis
National des marques, de la cession de la marque AU LOTUS ; il
ne peut lui en &tre fait grief.

Binsi , BOUSSAC SAINT FRERES étant titulaire de la
mprque depuis le ler Janvier 1968 et 1l'utilisation reprochée &
BECHIN SAY remontent & la date d'absorption de la Cartonnerie ¢
KAYSERSBERE par BEGHIN, c'est-a-dire le 2 JANVIER 1969, BOUSSAC
SAINT FRERES est fondé a poursuivre BEGHIN SAY, toutefois, le
demandeur ne peut invoquer un préjudice qu's compter du 16 JAN\
1975, date d'inscription de 1'apport de la marque au Regdistre
National des Marques. )

4 - L'échange des lettres du 15 SEPTEMBRE, 7 et 12
OCTOBRE 1965 entre la société CA(TONNERIE DE KAYSERSBERG et les

Ets AGACHE

La Cartonnerie, le 15 SEPTEMBRE 1965, aprés avoir ii
qu'elle a 1'intention de commercialiser sous la marque LOTUS, «
articles en ouate et bissu de cellulose (mouchoirs, papiers
hygiénique, couches pour bébés...) demande de “confirmer” que
Ets AGACHE" a'éldveront aucune objection & 1'utilisation de "U
pour lesdits srtifles, et interroge leur correspondants sur le
eant de savoir sii il serait disposé a €céder" leur marque
(AU LOTUS) avec les droits d'antériorité qui y sont attachés.
Cette premidre lettre atteste donc que la société CARTONNERIE
KAYSERSBERG connaissait pertinemment le fait qu'elle intervena
un domaine déjd couvert par une marque déposée.

En réponse, les Ets AGACHE indiquent le 7 OCTOBRE 1
wnous vous donnons volontiers 1'assurance que nous n'éléverons
aucune objection & j'utilisation de la marque LOTUS psr vous-m

wLa cession éventuelle de cette marque pose des probldmes un pe
plus compliqués que RouUS allons étudier”. Le 12 OCTOBRE 1965,
Société Carbonnerie KAYSERSBERT accuse réception de cette let
Il n'y a pas eu de suite & la cession de sorte que, de la corr
dance méme on peut déduire que cette hypoth2se doit atre écert
pour analyser 1'accord intervenu entre les parties.

A ce sujet, il y 8 lieu de noter que la merque 8 un
caractére éminemment individuel, attaché & la personne mﬁme d
eon titulaire. Stipulant quelle pourra 8tre btilisée par "Vous
méme”, ledit titulaire a entendu s'opposer a toute utilisation
par une personne étrangére 2 1'accord. Celui-ci a'analyee donc
comne une autotisation consentie”intuitu personae"”, gsns condl
de prix et de durée -ce qui la distingue dtune licence. Cet:e
risation est, de ce fiait méme, essentiellement précaire, ‘z 5:
b son bénéficiaire. Par ailleurs, commue tout engagement ht gr
indéterminée, les parties, ot en particulier celui qui oztr z:
vautorisation, peut y mettre fin a tout moment, mOYO"";emePd‘
Cette autorisation ne s'analyse pas, selon }'10t3ﬁt1°"
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ngcquise et définitive“ comme le soutient, b tort, le défendeur 1}
la renonciation a un droit peraonnel ne 8¢ préaumant pas, elle gurait
du étre expresse —ce qui n'est, B8 Tavidence, pas le cas en 1'espece-

parties, en une quelconque renonciation des Et8 AGACHE , renonciation x
'
|
|

}
i

Ce caractere peraonnel n‘est pes incompatible avec le

fait que les Ets AGACHE ont conserve la possibilité de céder 18 maraqu
au Consortium Genersal Textile, C€ qui 8 été réalisé per l‘apport

de ladite marque résultant des actes du 22 JUILLET 1968 et du

10 DECEMBRE 1974, 8vec effet 8u ler Junvier 1968. Mais 5 cette der-
nitre date, a Cartonnerie de KAYSERSBERG n'exiatant déja plus, suitt
3 sa transformation en mai-juin 1966, en Compagnie

(1aquclle sera absorbéd en 1969 par F. BEGHIN) de sorte que l‘autori-
gation résultant de 18 correspondance des 15 y

~ QCTOBRE 1965 se trouvait d'ores et déja dépourvue dreffet 3§

11 s'ensuit que 1'insertion qB gEGHIN a cru possible

de pratiquer 1e 28 FEVRIER 1972 sur le Registre National des marques

est également sané'conséquence, s'agissant d‘une autorieationddeve—

nue caduque.

]1 est dés lors logique que lorsqu'il en 8 8uU connaiesant
en 1977,1e Consor tium cénéral Textile g'en soit étonné aupres de
BEGHIN SAY, lui gcrivant, par lettre svec gccusé de réception du -
11 MARS 1977 “vous voudrez bien vous considérer comne non outorisés
par les Ets AGACHE et leurs ayants-droits, le Consortium général
Textile, 8 vous prévalpir de l'autorisation donnée per courrier

7 octobre 1965."

11 importe peu, 8 €€ propos, que le 28 FEVRIER 1972, dst
de l'inscription de l'autorisation, le gitulaire de la marque

AU LOTUS upparhisse gtre encore les Ets AGACHE. De méme, l€ défaut
de publicité, a cette date, de 1s cession intervenue entre les gts
AGACHE et 1e Cnosortiu® Général Jextile de 18 marque AU LOTUS est
sans constquence eu regard de l‘oppoaabilité de l‘autorisation pul

- qu'il vient drétre établi qu'elle n'était devenue caduque depuise

5 - La déchéance de la merque AU LOTUS (art. 11 de la

Loi de 1964)

R IM pEXE NE XXIKKXQN!KX!KX 1% X KAZ 31384, BEGHIN SAY
tente de soutenir que BOUSSAC SAINT FRERES se trouve €N
othage déchu o la dste de ] 'essignation o e 2 WAL 1980

qu'il posséde sur la merque
Celdi-ci s'apprécie dans les cinq ané précédant la d ande et
appartient au titulalré de la marque contestée de rappottar la P

vefde 1a réalité de l‘exploltation commerciale.

£n 1'espices BOUSSAC SAINT FRERES ptoduit des factur'

datant do 1981-1982 faisant état d'erticles yendus soue 1a merq

AU LOTUS Ces factures ptoubpnt tout au plus 1e fait que 8
de c

SAINT FRENES & commercialiser 3 nouvesu
en cause mais ne prouve pes l‘utilisation de le merau® dens 18

période 3 considérer ¥ £n outre, s'agissan
-« mctes tels qué la ceesion puis 1'1nocript1
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en 1975, ne sont pas constitutifs de "faits d'exploitation” au
bénéfice de BOUSSAC SAINT FRERES j Cette société invoque l'usage
qui est fait de la marque LOTUS par son adverseire selon la
Jurisprudence, 1'exploitation peut émaner d'un licencié, méme si
la licence est nulle ou méme non publide, Elle aurait égalenent
pu émaner du bénéficiaire d'une simple autorisation. Aussi et bi:
que celle-ci n'eit plus été en vigueur dans la période de référe:
(mai 1975-Mai 1980), il ressort des élénents de fait fournis au
Tribunal, & 1'audience, que BEGHIN SAY a largement exploité la m
que LOTUS durant cette méme période } '

Or, la comparaison des deux marques AU LOTUS et LOTUS
fait apperaitre que le méme mot est employé, la méme caligraphie
utilisée ; la classification, dans les deux cas, en classes 24 e
et les définitions mémes desdites marques sont autant d'indices
complémentaires permettant de considérer que les deux marques 8o
employées indifféremment 1'une pour 1'sutre j

On doit dés lors adnettre que BEGHIN SAY a "exploité"
marque AU LOTUS, de sorte que BOUSSAC SAINT FRERES n'est pas déc
de ses droits sur cette dernitre marque §

6 - Los_demandes de BOUSSAC SAINT FRERES, sh&ivu de
1'analyse qui précéde, doivent en conséquence, 8 'apprécier conmme
suit : .

. a) le Tribunal ne peut que constater la caducité de
1'asutorisation et en peut donc prononcer, comme il lui est deman
la résiliation de 1'accord de 1965.

b) il peut constater que BOOBSACSAY a utilisé, sans d

' ni titre la marque AU LOTUS, de sorte que cette société ne saura

étre tenue de régler une redevance ayant un fondement contractue
mais, elle est tenue de régler une indemnité d'utilisation desti
b compenser le préjudice subi par le demandeur principal. Ce pré

.dice s'apprécie en fonction du manque & gagner de BOUSSAC SAINT

FRERES ©i cette société svait consentie une autorisation ou une
licence sur sa marque.

Fuute d'éléments en 1‘'état pour évaluer cette indemni
le Tribunal ne peut que recourir & une expertise j pour le méme
motif, il ne peut d'ores et déjh allouer la provision de 5 M F
sollicitée par BOUSSAC SAINT FRERES.

¢) 1'inscription du présent jugement su Registre Nati.
des Harques dait &tre ordonnée afin de rendre opposable aux tier
la situation juridique qui découle dudit jugement }
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7 - La demande reconventionnelle de BHOHSACSAY
ne suurait étre sccueillie : le défendeur qui réclane en effel
150.000 Frencs sur la base de l'article 1382 du Code Civil et
1'srticle 700 du Nouvesu Code de Procédure Civile, ne rapporte
pas la preuve d'une faute quelconque de BOUSSAC SAINT FRERES
et doit, vu sa condamnation, supporter ses frais personnels de
représentation eg justice j :

Les dépens doivent étre réservés et seront déterm!
apréa expertise.

géﬂ CES_MOTIFS

Constate la daducité depuis mai juin 1966 de 1'aut«
tion d'utilisation de la marque "AU LOTUS" donnée pur la socH
AGACHE a la société CARTONNLRIE de KAYSERSBERG selon correspor
des 15 SEPTCMURE et 12 OCTOBRE 1965

Déclare la société BOUSSAC SAINT FRERES titulaire ¢
marque AU TOTUS et constate que la société BEGHIN SAY @ utili:
sans droit ni titre, ladite marque, et ce, depuis le 16 JANVII
1975, date d'inscription de &;ityort de la marque A BOUSSAC S/
FRERES 3

Ordonne la publiiE::fn du présent jugement au Regit
National des merques j

Dit n'y evoir 1 # la condamnation de la société
BEGHIN SAY au paiement d'ukg gkovision sur le préjudice alléqu

N
AVANT_UIRE OROIT sur 1'ut ation due,

rant 3 HEM B84 rue du Tr vec mission de se faire comauniqu
la comptebilité de la soc BEGHIN SAY & partir du 16 JANVIE
1975, dévaluer la part[dg ghiffre d'affsires de 1l'entreprise
née par 1'utilisation demby marque AU LOTUS, de proposer au Tz
un mode de calcul de 1'flustion de 1'indemnité dulilisatior
de la marque, eu égard usages en la matidre }

Désigne blonsi.@ﬁean CLARA en qualité d'expert, de
1E8té

Fixe & 15. rancs (QUINZE MILLE) le montant de 1
provision & valoir su rémunération définitive de 1'expert
devro consigner la société BEGHIN SAY au secrétariat-Greffe de
Tribunal, et ce avant le 15 DECEMSRE 1982.

Dit que 1'expert devra déposer: son rapport dans les
$IX MOLS de sa saisine.
' Réserve les dépens.

LE GREFFIER . LE PRESIDENT
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ANNEXE 7 :
INEDIT, COUR D’APPEL DE DOUAI 25 SEPTEMBRE 1984




CCUR D'APPEL DE DJUAT
2 5032/82 ARRZT DU 25 SEPTEMSIE 1924

Jug® TGI LILLE
20.10.1282
APPELINTE

L2 Scciftd EZGHIN-SAY, dent le si2gs social estT

z THUMSEIZS, azgissant poursuitss etg diligences &2

sss raprdsanctznis ligaux

Senridsenrtis gzr Me CCCHEMI, avous

sssistde da Ma MATHILY, avoczt =3u Carrezu 22 FARIS

INTIMES

La Scciité Ancayme BOUSSAC SAINT-FRERZS, dent le

si&z2 sscizl sst & FLIXECOURT prise en .a gerssoaons

de ses ragrésentznts légaux demsurant de droit audl

sidge

Maitre CHASSAGHCHN, pris en sa gqualité d'administira:

de la S.A. 30USSAC, demaurant 22 avenue Victoria &

PARIS

Maltre FRANCOIS, pris en sa quazlitd de syndic au ot

slement judiciaire de la Société ECUSSAC SAINT-TRI
- Gameurant & LA MADZILEINE rue du Mardchal Leclare

Maftre DARROUSEZ, demeurant 22 avenue du peugle Bel

Regrisentds par Me MASUREL, avoué
A53istés de Me CCMBZAY, avocat au barresu da PARIS

COMPCSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBEZE :

M. THERY, Président
MM. CASSAMNHOL et TAY, Conseillers

GREFTIZR2  Mme J. LECLERCQ
DEBATS A l'audience publique du 6 juin 1982

ARRET contradictoire, prononcé A 1l'audience publique du
25 SEPTEMBRE 1984, date indiquée aux parties 2 1'i
des débats
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Attendu que la société BEGHIN-SAY a, par déclaration
remise au secrélariat-graffe le 16 diScembre 1982, interjeté appel:
du jugement en date du 20 octobre 1982 par lequel le Tribunal de
Grarde Instance de LILLE a constaté la caducité depuis mai-juin
1966 de l'autorisation d'utilisation de la margue
par la sociftd AGACHE 3 la sociétd CARTICNNIRIZ D= z
corrassgondances des 15 septemtre et 12 octobrs 1255, d

a

v m

'

n 7
1LV d

am

1
sociét3 3CUSSAC SAINT FRERES titulaire de cette marzue, constzaté
que 1z scciété 3IGHIN SAY l'avait utilisés sans droit ni titre et
ce depuis le 18 janvier 1975, date d' Lﬂs:rlot:cn de szn agzsort &
lad1t= sociézé B GJSSnC SAIN T FREZZZ tlizacion du
'

;
3
paienent d'une grovisicn sur le préjudice allszusd

axzert

avec miss ilic la sccifcs
SEGHIN Sa uer la gar-t du chill:
d'afiizires con tilisation de la margque AU LOTUS et de
orcpesar : l'indamniscd 2'utili-
satizn de : la maziira

AtTendu gue ses conclilusicns tendsnt & c2 gqu'il soic
dit gue, zux termas d2 l'accord résultant de l'échanges da2 lettres
des 135 septemore et 7 octobre 1963, la socidtd AGACHE s'est engza-
g2e & n'élaver aucune cbjecticn & l'utilisztion de la margue par
la sociZtd CARTCONNTRIZ KAYSEZASEZR3G et qu'il s'zgit 13 d'une tran-
sacticn & considdrer comme difinitive et ir-dvocable, transacticn
dont le ténéfice lui a été tranmsmis & ell=s en tant que son succes-
seur ; que les droits dela sociétd BOUSSAC SAINT FRERES sur ladite
margue ne peuvant remonter

détian%t, remontant au 16 avril 19
cas la margque AU LOTUS de la soci

chue pour défaut d'exploitzticn ;
ERL. S

8 s

gu'au 9 mai 1374 alcrs qua csux gu'elle
& 2 T
jgdz P

que, subsidiairement, elle demande qu'il soit dit
que les drcits & la marque, dans l'hypothése ol il serait admis
que la société BOUSSAC SAINT FRERES les a conservés ne sont pas
cpposables & l'exploitation qu'elle-méme en fait, puisqu'elle
l'utilise pour des produits ncn couverts par- le dépdt fait par
cette derniére ; qu'il y 2 ainsi lieu de la désouter de ses pré-
tentions ;

que, se portant reconventionnellement demanderesse,
elle conclut & la condamnation de la société BOUSSAC SAINT FRERES
3 lui payer une indemnnité et un remboursement de 300 000 F "en
applicaticn de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Attendu que la sfciété BOUSSAC SAINT FRERES, Me
CHASSAGNON es qualité de son administrateur, Me FRANCOIS et Me
DARRCUSEZ concluent 3 la confirmation du jugement entrepris en
ce qu'il a prononcé la caducité de l'autorisation accordés a
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3 la sociécd KAYSZI2SBZ2Z, en ce qu'il a valids cemma constituaas
le renouvellemsnt du d3pd= de la marque du & juin 1933 n° 25 2E3
enregistré sous le n” 128 338 2u nom de la sociét$ Ecaclissemencs
AGACHE, le dépdt opéré par la sociité Consortium gindr-al te xtile
3 1'I.N.F.I. le 9 mai 1974 sous le numéro 173 224 e% enregistré

sous le nuzéro 201 830 pour fils de lin, chanvre, jute et autres

fibres, lirga2rie de ménage, vétenents confectionnds en tous genos=s,
lingerie de corps classes 23, 24 et 25, de sorte que sés d-oits
sur la margue AU LOTUS pour ce qui est desdits produits ramcnient
au 8 juin 1933 et sont opgesatles aux tiers depuis le 16 janviers
1975 et en c2 gu'il a Scarté la sanction de la déchdance reguiss
par la socidté EZGHIN SAY & son encontre pour non usags cde la
margue ;

au'en c2 g2l concerne la somme de 1S OCC 7 ogue la
Ssccisté invwiméa assimile & une provisicn sur la réparation & la-
guelle eile scutiant avoir droit, il coit E@tre rappeld cu'eilz2
corrsscond 3 lz consigna2ticn & effectuer au Greife 2 raiscn de
l'expar-tise gui a été ordonnée ;

que, subsidiziremant elle damznde gu'au cas ou
la sanczticn de Zéchéance serzit agpligude 2 la mz-que de la sociéz:
BCUSSAC S:INT F2I=3SS, il soit dit gu'en procédant le 12 av-il 1230
au d325% d2 la mzrque LOTUS sous le n® $52 457 a 1'I.N.F.I. margus
encegistris sous le numéro 1 153 079, et en exgloitant cetis =zrgud
pour les produits qui sont désignds dans l'acte d2 dépdt , a l'2x-

e G r

~s hygiéniques, la socisté BEGHIN SAY a porté
la na:que 901 830 de ladite société BOUSSA
ant sous le coup das articles 27 ez
c 5A, qu'il lui soit fzit dé&rfenss en tcus
T zire employer la dinomination LCTUS pou- &:
vétements, lingerie orps, lingarie de maiscn queslle qu'en scit
la texture et c2 sous astreinte de 100 F par infraction constacz é .
qu'elle soit concdzmnée 2 lui payer des dommagas- intéréts a fixe
par exgertise -2t, d2s a présent, une somne ds 5C0 000 F et qus
soient ordonnses la radiatidén de l'enrezistrement 1 1S3 073 corres-
pondant au dépdt $52 4S7 du 14 avril 1980 en ce qui concerne las
vétements, la ling2rie de ccrgs et la lingerie de ménags2, quelle
qu'en soit la texture et ce dans un délai de trente jours & corgptas
de la présente décision sous astreinte de 100 F par jour de retard,
la confiscation des produits, emballages, papiers ds commerce et de
publicité portant la marque LOZES et s'appliquant & ces acticles
et la publicaticn de la présente décision dans dix publications 3
son choix ;

clusion des g2
attzinte a la
SAINT FREZZS,

de la loi du 21 Zé
lieux d'enployer e

3)

qu'enfin elle conclut a4 la condamnation de la scceid:
BEGHIN SAY a lUi payer la somme de 100 O0Q F au titre de 1 artlcle
700 du Mouveau Code de Procédure Civile ;

Atteadu que la socidté BESHIN SAY, par conclusions
déposées et signifiées le 2€ avril 1984, souléve l'irracevatbilité ¢
conclusions soutenues par la société EOUSSAC SAINT FRERZIS et en too
cas leur d&faut d= fondement ; qu'elle soutient l'irrecevadbilité de

ool
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la demand2 suzsidiaire en ccatrefagen conm2 nsuvells en czus2 d's
pel ;

que, par- conclusions déposées et signifilss le ¢ rma
1284, elle camand2 qu'il soit di%t gque la margue 1 152 079 bHénidfic
des antérizrités par rapgert 34 la marque 901 2830 de la socidté
BOUSSAC SAINT FREREZZ | puizzu'elle est le rencuvellzment rézulier
de la margus 30 452/248 &1 5 avril 1255 d:r: @lla est l= ca233ic

Attendu que lz socis
du droit 2 la margue AU LITUS en s
28 juin 1333 par la sociézé AGACEHE
d'un dérs = nrézédent du 19 juin 12
socidtd SIZEIN-ZAY, ells fzig valci :
droits <e lz ddpogsante initiale et gue l'zuto-si iz U 2
a accordés & laz scgisdcé CARTINNERTIT ZAYSERSZZIEC a édouizd son =rffa
aves la disgariticn de cette da-nidre

s - .
si ses &rcil Targue ne geu T cas & 2 oot
9 mzai 1272, la sccidtd 3TGHIN-SAY ne gouvaif c£zs utilssent se gri
valcir d'un d€g8C d2 marzuie qui n'est intervenu qua le 14 avwril
13880 ;

Attendu que la socisté BICGHIN-SAY opgese 4 la sscis:
BOUSSAC SAINT FRZIRZS l'autcrisation accordde pa2r la socid=d AZACH:
3 l2 socisczé CARIONNEZIZ DI XKAYSIRSSEIRG aux d-oits da gui ellas
arfirme se trouvar

que sas prétentions subsidiaires sont dans le sers,
soit que la sctié:td BCUSSAC SAINT FREZRZIS ne peut pa2s inveguer Qe
droits antérieurs au @ mai 1972, auguel cas il y a lieu d'admetsre
qu'ells méms psut se prévalsir d'une margue LOTUS dépesde antdrias
cement, soif, si l'on admet qu'elle a consarvé le bénéfice du dsg:
de marque de 1922, qu'ells a encouru la déchiance pecur défaus d'ex
ploitaticn ; qu’enfin elle soutient que les a-ticles qu'elle vend
sous la mar-gue LOTUS seat distincts de= ceux qui sont couverts pa-
la marque dont se prévaut la société BOUSSAC SAINT FRERES ;

SUR L'ACCORD INVOQUE EN LA CAUSE :

Attendu que la CARTCNNERIE DE KAYSEASSERG, société
anonyme, qui avait acquis la marque LOTUS déposée le 16 avril (1965
par la société DORLAND et GREZY, ccnstatant que la société AGACHE
était antérieurement titulaire de la marque AU LOTUS, lui_.a demand
par lettre du 1S septembre 1965, de lui confirmer:qu'elle n'oppo-
serait aucune objection 2 l'utilisation par elle de ladite marqu.

pour des articles en ouate et tissu de cellulose (mouchoirs, ser-

viettes-napperons, papxer hygienique, couches pour béués, etc...)

'%t;Qu 11 y &tait rappelé que la marque de la société AGACHE couvrait
.des fils de lin, jute, -chanvre et autres fibres : des vEtements
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confectionnds en tous g=nres ; la lingerie de corps et de ménazz .

que la sociésid AGACHE, par lettra du 7 octobre 1955
exprimait l'autsriszticsn suivaate : "Désireux de créder entrs nJos
sociétés un cl t de2 collatoration, nous vous dconnons volen<iers

o}

l'assurance qus ncus 1'é1 gverons aucune objection & l'utilisatio
" -

im
2 nc
de la marque LOTUS gar vous-mdma..."

que, le 12 octotre 1923, la CARTONNZAIE de KATrSEZRSEZS
prenait acte de l'accsrd de la socidsé AGACHE pour l'u<ilisaticn 2=
la margque LCTTS zour s2s =z2-ticles 2n tissu d= cellulese ;

Aattandu gqu'il n'sst gas contestd que lz sociézé
XAYSZRSZEZRAG 2itv fzit zzgort de scon fonds 3 la socidsd 3ZZHIN en
1962 2t gu'en 18732, il y ait eu fusicn au terme ds lagueile s'est
trouvée ceonstituée la socidté BIGHIN-SAY qui fabrigue et commar-
cialisz du gapier hygiZnique et des couches pour bébis sous la
margue LOTUS ; gu'il s'agit cde savoir si elle est feondie 3 l2 fairz
en se prévalant de l'zccord donné 2 la socidtd KAYSE33IZE3G 12 7
octoore 1S5Z car Lz scciité AGACHE

Attandu gue, dans le sens de l'assimilation de ce
qui a2 &%3 ccocnclu les 7 et 12 octobre 13635 A4 ur accord de coexis-
tence ayznt valsur d'une transzction assinilzhkle, en applicaczion
dzl'article 2022 cu Code Civil, 3 un jugemsnt, il est fait état
des circcastances gui y cnt présidé ; que, selcn la sociétd apoe-
lante, il y as2i%t liew gour la scciézi XAYSZZS2ZRSG d'scarter
l'obstacle & l'explcitasi 1 iszgeait 1ié& a l'antiriosics

4 a

de margle de la ssciéz
sait pas nettement
dait produire et :
cette derniar de s'assurer de son accord ; qu'il s'est bleu agi
de prévenir unUQ}ffér-:d entre les socciftés intéressies;

ndu que la ca.ac:é:e fa2-me de l'engagement sous-
crit par la so en dans lz sens d'une définition
précise des positicns resgectives d'elle-méma et de la socié:é
KAYSERSZSERG quant 3 l'utilisation de la marque LOTUS ; que, par
ailleurs, s’'il est & penser que l'autorisation du 7 octobre 1965
est intervenue de la part de la société AGACHE en considération

de ce que le risgue de concurrence n'existait pas, il n'en demeure
pas moins que la soci&té KAYSZRS3ERG, qui avait, pourtant, repris
la marque LOTUS déposée par la société DORLAND et GREY, a estimé
nécessaire l'autorisation qui lui a été accordée ; que la notion
d'accord de coexistence répond bien 3 la réalité de ce qui a été
conclu ;
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Mais attendu que cet accord est limité quant 3 sa
portée & sa teneur m&me ; que la lettre du 7 octobre 1965 est bien
adressée a2 la société KAYSZRSBERG par l'intermédiaire de ses rep-é-
sentants légaux ; que, formulant la renonciation A toute objection

Y S
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& l'uzilisatisn de la margue LOTUS, ells vise co-=s bi-ificizir
d2 cet engagament ses destinatalres envisagss perscrnallement ;
que son libells : "acus n'élevercns aucune odjection 4 l'utilis
tion dela margue LOTUS gar vous-z3me" pes=tule son caractira per
sonnel | qu'en réalité la sccidté ASACEE , qQui y a2 vu la possi-
bilité de créer un clizat d2 collabsoration qui, par hypothése,
devait s'établir entre elle er la scciscé KA(SIRSZI3G talle ju
existait alors, a accéds i sa demande Gu'il ne risulte ga2s 22
l'acecerd conclu "intuitu carsonas” gqu'ells ait accancé da 1'écs
a4 12 sociétd gui la rargizcaraiz ou qui lul succiderait ;

AtTendu, en ceonsdguence, que c'est 3 son droif cu
les gremiers jugss ont csnstztd la cacucits da l'zutcrisaction
d'utilisation d2 la margus AU LCTUS donnde zar la sscidsd ASACS:
4 la sociécé CARTINNERIZ DI ZAYSISSSIAS salan ccrressendancas g
15 septamire, 7 cczcice 2% 12 sszTsors 1885 ;

SUR L'CPPCSABILITE DE LA MA2CUZ "AU LOTUS" A LA SCCI=ZTZ BEGHIN-E

A 21 gu'il 23T =zoguis gque cessa Terzgue, entend.
avec l'exzznsion qui lui a 4:3 dzande, a ézé déposés le 23 juin
1248 scus le nundro 13 23T st enrazistrie sous le ro=dro 151 &3
alors gqua lz margus LTTUS 2 878 Zizcsée le 15 avo:l 12€35 par la
socidté DIRLAND et GRIY szus ls nuzmidrg S22 252 ez enrazistré scu
le numésos 245 212 ;

GU'il est ézalarmant acguis que la sociésé AGACHS a
fait aggerT de la ma-gue AU L3TUS 3 la sociécé ansnyme P et Z COU
cont la raiscn scciale est Zdavanmue, le 12 sagtenbre 1923, GIiiZ:a
TEXTILEZ, puls, la 27 segctazzre suivans, CCNSCATIUM GENERAL TEXTI!
Gqu'enlin cette socidté a, le 17 zvril 1279, pris la cdénominaction
BCUS3SAT SAINT F2zs=35

o~

QUZT l2 discussisa das parties porte sur la signifi-
cation du dépdt de margus efT:stul par le Consortium génidral tex:
le 9 mai 1974 sous le nuasro 173 224 suivi d'enregistrenant scus

numéro 9C1 830 : dépdt pour rensuvellement ou, compte teau, selor
ce que scutient la société BIGHIN-SAY, de ce qu'd cette date le
transfert de la marque n'était pas régularisé, dépdt 3 titre init

que c'est seulement au cas ol il y aurait conserva-
par la société BOUSSAC SAINT FRERES de son droit avec effet 3
compter du d&gdt du 28 juin 1948, que se pesent les quastions d'e
piétement sur son domaine par la société SZGHIN-SAY et de dachéan

pous défaut d'exploitation ;

1 = Attendu que le renocuvellament du dépdt de la ma
AU LOTUS est intervenu, da la part de la société AGACHE, le 8 Jui
1959 ; qu'il valait pour quinze ans de sorte qu'il y avait lieu &
nouveau dépdt au plus tard le 7 juin 1974 ; qu'il y a écé procédé
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par le Consortium G3néral Textile le 9 mai 1974 ; qu'il s'agit «
vérifier si, 3 cette date, cette société avait quzlita pour le
faire, si, en d'autres termes, elle était titulajre cu crois ds
propriété sur la marque AU LOTUS et si ells pouvait s'en grévalg
contre les tiars

u : o
taté le cip3t aux miautes d= Me GH
l'aggort za- la szc & AGAZ
actif et, plus particulifrsment :!
attachés et 2°) des "mzrgues de fas

ne comprend zas la margue AU LOTLUS :

[\
0
t
(11

u neme notaire cu 10 dse
les pzrties : 1la
LLCT et le Consortium G
-~
,

4 Y]
[V O BN o}

€ et par erreur si lers

[}
2a
[ I
. b
1 oer OO

T partieli... il a éz

Tes... : "AU LOTUS" an-e

39, scus le numid-g 25 o3 . qQu
s 1

A bi
~egistre Naticnal das Marqus

Tification cpér-é
Y ont prceédd, un caractirs rétrsactif de sorts gue la

rans:
e la marzue se situz2it ay le- Janvier 1568 ; gu'il en résulte,
selon eux, gue le renouvellement Ce la marque est bien interveru

9 mai 1274 ;

—~attendu que, comme les premiers Juges l'ont retenu,
l'acte du 10 décemb-e 1974"n’'a impliqué aucune modification des
conditions financi2res de 1'apport constaté par l'acte scus-sein
privés du 22 juillet 1958 et mis au rang des minutes du rotairse
queé son caractére rectificacif doit, entre les pa-ties, &tre recorn
que, par suite, c'est avec raison qu'ils retienneat que la tra-s-
mission de la marque est, entre elles, intervenu avec effet au ler
Janvier 1968 ; que la question se limite, ainsi, au point de savoi
si le retard dans la publication de cet acte entraine pour consé-
quence qu'il n'a d'existence a l'égard des tiers qu'a compter de
la date A laguelle elle est intervenue ;

Attencdu que l'article 14 de la loi du 31 décembra
1964 disgose que "toute modification au droit portant sur la marqu
ne sera opgposable aux tless que par meation au Registre National
des Marques" ; qu'il résulte de ce texte que, tant que la mention
n'est pas intervenue, la modification, notamment quant au titulair:
de sa propriété, ne peut pas atre opposée par celui qui en est
devenu propriftaire aux tiecs, non pas que, 2 leur égard, l'acqui-
sition prend la date dela mention i qu'en d'autres termes, i parti:

..-/...




. .1'encontre dupropriétaire d'une marque qui ne 1l'a:pas 4
..falt exploiter de fagon publigue et non equivoquevpendantrles cinq
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de calle-ci, l'accard a-=== la ~3d2nc 2t le c2:33icnnaire dojt &1r:
considéré ccmme acquis a leur égard avec tout2s les decarsas gui le

O
[ V]
N
[\1]
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cr
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[/
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]
ct

Attendu, en csnséguence que c'est 4 bon droit gus l=
premiers jug2s ont acdmis que le Gépdt du 9 ma:r 1974 vaia 1t, au pro
de la socidné BOUSSAC SAINT FEEZRZS, 3 titre Ze rencuvellement ;

2 = Attendu gue la comgaraiscn des marguss resgecTiv
de la sociétd@ BOUSSAC SAINT FRISZIS et d= lz sociftéd SITHIN-5AY fai
ressortir que la marque de ceile-ci couvre les articles d2 lingsri
hygiénique pour bébés, notzmmant les couchss, la lingsris, le ling
de lit, le linge de tzbie et gue celle cd2 cella-l3 vizz "Zas fils
de lin, chzavre, jurte =2t autres fitres, v3tamants cznfzctizands en
tous genras, lingerie d2 csros st da ménage

Gu'il agpa2ralt 2insi cus les revendications reszecti
des sociézés se sug:2rgosant au MOIns pour parsia guant & la linger
pour bétéds, 3 la lingsris <205 sca enservtcls ez 2 la lingerie 22

ménage

e, da2ns lss fzits, lz sccidsd SIGHIN-SaY
fait valoir gu= son explcoitaticn se limite au gasisr hygidnigue,
aux couchsas pcur bétés et aux mouchcirs ; que les éiidmeats fournis
ern la cause ne sont pas suifisants pour permestTe una déterminatiol
précise de l'enpiétanent rdaliss dans les faiss par la société
BEGHIN-SAY sur le domzine 2o lz ma-gua dont la scciété BOUSSAC
SAINT-FRIZZS ; qu'il n'en subsiste pas moins, d'une part, que la

oi
sociétd CAZTCNNIZRIZT DE KAYSZRS5ZRG a scslli g et
sation exgrizde par la lettre du 7 octobre 1965 4 raison de 1l'znté.
riorité qu'elle admettait au profit de la société AGACHE et, d'au=:
part, que la spciété BIGHIN-SAY a fait procéder a l'inscription au
Registre Nationmad- des w=‘qu-s le 28 fé&vrier 1972 pour la raison

obtenu l'agutori-

- qu'elle estimait nécessaire’ 'ds sauvegarder scn "droit d'utiliser 1:

marque LOTUS pour des articles en ouazte et tissu de cellulssa” ;

Attendu qu'il subsiste que la.scciété BEGHIN-SAY a,
comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, persisté dans
l'utilisation de la marque AU LOTUS alors qu'elle était sans droit
d le faire ; que, le principe méme de 1° empiéteme.t étant acguis,
il y avait bien lieu de prescrire une expertise en vue de vérifier
dans quelle mesure il s'est réalisé ; qu'il est 3 noter que la
société appelan»e rne remst pas en question la limxtation( zla S
période A considirer, période qu'ils font partis, ;197¢
‘et qu'il ne peuf pas &tre statué au deld de ses'

.chéance. prefue par 1° a:*icle 11 de la loi du k) B déce_




-

BOUSSAC SAINT T S
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A
de la sociécé 3

tian2u que {2 socistd 30USIAC SAINTrESITS a3 -2
amenée 2 exgcser des frais irréméribles qu'il ssrzit indguistania
de laisser définitivemant 2 sa charges, frais qu'il échet d'évalier

a4 la somme éde 20 00O F

PAR CES MOTIFS

confirme lz ‘ugement entrepris en l'ensemble de ses
disgesitions,

dit qu'il sortira son plein et enczier effe: de droit,
détoute la société BEGHIN-SAY de ses demandes
complémentaires,

la condamne A payer & la société BOUSSAC SAINT-rz=
la scmme de SO Q00 F 3 titre de remboursement de frais irrépétibl

la condamnie aux dépens d'appel avec distracticen au
profit de M2 MASUREL dans les conditions dé&finies par l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

'We e n '
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EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne & tous huissiers

de Justice sur ce requis, de mettre ledit arrét & exécution.
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
prés les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de pre-
ter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent aorrét a été signée par

Monsieur le Président et le Greffier.

Pour COPIE CERTIFIEE CONFORME, délivrée en _{{ pages &
Mo [‘[W par le GREFFIER EN CHEF de la CCUR D'APPEL

CE DOUAI, soussigné.
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ANNEXE 8 :
D’APPEL DE PARIS 29 MARS 1989
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N° Répertoire Général : 86-018052

S/ RENVOI APRES CASSATION
(arrér C.C. du 24.6.86)
d'un arret rendu le 25.9.1984

par la COUR D'APPEL de DOUAI
(lere Chambre)

KIDE DUDIAAIRE

’dn‘u‘s‘dr/ d
s/ g bsiv/de/

;:‘-..;'f&_bate de I'ordonnance de
“Zi6ture ;3 JUIN 1988

=

A4¢rs Dane
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<

COUR D°APPEL DE PARIS - AUDIENCE SOLENNEL

2 CHAMBRES REUNIES
] °chambre, section ,

ARRET oV 29 MARS 1989

(N® . 96  Pages
PARTIES EN CAUSE .
1°- La société BEGHIN SAY

société anonyme dont le siége es'
a THUMERIES (59) - agissant pour-
suites et diligences de son Pre-
sident Directeur Général domicilid
qualité audit siege

~XPPELANTE

Représentée par 1a\SCP d'Avoués
BOMMART-FORSTER
Assistée de M° Paul/ MATHELY,Avocat

2°- Ia 1ete KAYSERSBERG *

société anonyme dont le siége est
Route de Lapoudroie
68240 - KAYSERSBERG =
DEMANDERESSE A L'INTERVENTION
Représentée par 1la SCP d'Avoués
BOMMART-FORSTER

Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat

3%_ La société BOUSSAC SAINT FRERES

société anonyme dont le siége es!
& FLIXECOURT (80) - agissant poul
suites et diligences de ses Tepri
sentants légaux domiciliés en cel

qualité audit siége

INTIMEE
DEFENDERESSE
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“4°- M. CHASSAGNON
Pris en qualite d'administrateur judiciaire de la
société BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 22 Avenue
Victoria & PARIS ler -
s°- M.FRANCOIS e
pris en qualité de co-syndic au reéeglement judiciaire
de la sociéte BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 2,rue
du Maréchal Leclerc a LA MADELEINE ( Territoire de
Belfort) -

6°- M. DARROUSEZ

pris en qualité de co-syndic au réglement judiciaire

nue Victoria a PARIS ler -

INTIMES
Représentés par M° MOREAU, Avoué
'-ssistés de M° Philippe COMBEAU,Avocat

COMPOSITION DE LA COUR

( Lors des débats et du délidére)

M. BONNEFONT, Président de Cham bre le plus ancien
en remplacement de Madame le Prenmier
Président légitiment empéchée,

lére CHAMBRE -A-

Mme. MARTZLOFF, Président,
Mme. HANNOUN, Conseiller, &

fz3 4éme Chambre -B-

Mae. BETRILLE, Conseiller,
M. GOUGE, Conseiller,

GREFFIER: Madame TOUSSAINT ,Greffier Divisionnaires
. en 1'absence de M. le Greffier en Chef
légitimement empéché.- et ayant assisté aux
débdats.
MINISTERE PUBLIC

représenté sux débats par Monsieur DELAFAYE,
Avocat Général auquel le dossier 8 été communiqué et
qui o développé ses conclusions écrites-

199 e Gute CA PANE

de la société BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 22 Ave-

date . 29.3.
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DEBATS: saux audiences publiques et solennelles tenues
¢ les 22 novembre 1988 et 26 janvier 1989.

ARRET : Contradictoire.

L~

FAITS ET PROCEDURE AVANT CASSATION

Le 8 juin 1959, la société Etablissements AGACHE- SA. de
PERENCHIES ( ci-aprés AGACHE) déposait en renouvellement de dépots
antérieurs la marque dénominative "AU LOTUS" désignant dansles
classes 23,24 et 25 " fils de lin, chanvre, jute et autres fibres,

vetements confectionnés en tousgenres, lingerie de corps et de
ménage" .

Informée des droits d'AGACHE sur la marque susvisée, la
Cartonnerie de KAYSERSBERG lui adressait le 15 septembre 1965 un

sous 1a marque "LOTUS" des articles en ouate et tissu de cellulos
( serviettes-napperons, mouchoirs, papier hygiénique, couche pour
bébé etc...) et lui demandant de confirmer qu'elle n'éléverait au-
cune objection 3 1'utilisation de "LOTUS" pour leurs articles pré-
cités, elle ajoutait : " il nous intéresserait égalementde savoir
si vous seriez disposés, le cas échéant, a nous céder votre mar-
que LOTUS avec les droits d'antériorité qui y sont attachés”.

.courrier lui faisant connalitre son intention de commercialiser ﬂ

Dans sa lettre en réponse du 7 octobre 1965, AGACHE in-
diquait : " Désireux de créer entre nos sociétés un climat de
collaboration, nous vous donnons volontiers l'assurance que nous
n'éléverons aucune objection & 1'utilisation de la marque
par vous-méme. Toutefois , i1 va de soi que de votre coté vous
vous engagez a ne pas faire opposition aux utilisations que nous
pourrions faire de notre propre marque. Vous soulevez également
1a question de la cession éventuelle de cette marque " v
ce qui pose évidemment des problémes un peu plus compliqués que
nous allons étudier. Nous restons 3 votre entiére disposition
pour les examiner avec vous dés que vous le jugerez utile."

Prenant acte de 1'accord et remerciant AGACHE, un cou-
rier du 12 octobre 1965 de la Cartonnerie de KAYSERSBERG annon-
cait que son secretaire général se rendrait & LILLE dans la der-
niére semaine d'octobre pour examiner les bases d'une collabo -

ration dont le principe avait déja été abordé avec Gilles CRESPEL,
un dirigeant de AGACHE.

En fait aucune concrétisation ne devait étre donnée
sux projets de coopération et la demande de KAYSERSBERG concer-

nant 1'éventuelle acquisition de la marque de AGACHE restait
sans suite.

La Cartonnerie de KAYSERSBERG n'allait cependant pas
tarder 3 se créer des droits sur la dénominaion " "
puisque le 15 décembre 1965 elle se faisait céder par la société
DORLAND et GREY une marque 530 452 ] 246 212 et un dépdt inter
national 303 349 d'octobre 1965.
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La msrque francaise, déposée le 16 avril 1965, mention-
nit : "articles de lingerie hygiénique pour bébé, notamment
couches; lingerie, notamment mouchoirs, serviettes; papier hygi-
énique et rouleaux de cuisine. Ces articles sont de préférence,

a base de ouate de cellulose et présentés sous une enveloppe en

tissu non tissé ".

A partir de 1967 étaient commercialisés mus 1la dénomi-
nation LOTUS des papiers hygiéniques, couches pour bébé et mou-
choirs par la Compagnie de KAYSERSBERG ( ex- Cartonnerie) qui
ayant changé de nom en 1966, était absorbée le 2 janvier 1969
par la société BEGHIN, elle-méme devenue BEGHIN-SAY le 13 juillet
1973. C'est cette derniére société qui le 3 avril 1980 procédait

au renouvellement de 1la marque acquise en 1965 de DORLAND et GRAY.

Cependant, apres 1'absorption de la Compagnie de
KAYSERSBERG a la date précitée, 1a société BEGHIN-SAY s'était
estimée bénéficiaire de 1'autorisation accordee par AGACHE
en septembre - octobre 1965 et elle avait le 28 février 1972
demandé 1'inscription au Registre National des Marques de la
convention résultant de 1'échange de lettres prérappelée,cette

inscription ayant regu le N° 79 905.

De son cbté, AGACHE avait par acte du 22 juillet 1968
apporté 1'intégralité de 1'établissement industriel et commercial
de filature, tissage, corderie,filterie a 1a SA. P.E. DUFOUR
qui avait ainsi requ la jouissance au ler janvier 1968 de droits
incorporels estimés 3 183 083 661,54 F. et qui comprenaient tous
les brevets, enseignes et marques de fabrique de AGACHE sans
auvcune réserve. Toutefois, la liste des marques figurant dans
1'acte était, par suite d'omissions, incompléte. Cette erreur
matérielle, comme plusieurs autres,conduisait 3 1'établissement
d'actes rectificatifs dont 1'unm, dressé le 10 décembre 1974 par
GHESQUIERES. notaire 8 TOURCOING, ajoutait 7 marques dont
"aU LOTUS" a celles énumérées dans la convention du 22 juillet
1968. I1 était bien précisé que cette rectification ne changeait
rien aux prix des droits incorporels tel que fixé dans 1'acte
d'apport.

Ch 1° /A

date 29.3.89
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L'acte du 10 décembre 1974 était inscrit au Registre
National des Marques le 16 janvier 1975 sous lesN°® 92 324 a
92 326 et ce par le Consortium Général Textile ( ex-
société DUFOUR). Mais avant séme que l'acte rectifi-
catif ait été établi et janscrit, il avait fallu renou-
veler 1a marque " AU LOTUS ® dont le dépot, remontant
au 8 juin 1959 , n'était valable que jusqu'au 8 juin
1974. Cette formalité avait été accomplie le 9 mai 1974
par le Consortium Général Textile, le nouveau dépot,
jnscrit sous le numéro d'enregistrement 901 830, cou -

vrant les mémes produits que précédemment.

C'est dans les conditions relatées ci-dessus

que le litige allait naitre.

Le 11 mars 1977, le Cabinet BUGNION, conseil
en propriété industrielle., adressait a BEGHIN-SAY une
lettre indiquant qu'un contrdle de routine avait amené
a3 constater l'existence de 1'inscription de 1'accord
de 1965 prise par BEGHIN le 28 octobre 1972. Agissant
au nom du Consortium Général Textile, le signataire
rappelait que le destinataire de la lettre de AGACHE
du 7 octobre 1965 était KAYSERSBERG et non BEGHIN et il concluait:
» . .vous voudrez bien vous considérer comme non autorisés par
les Ets. AGACHE et leurs ayants-droit, le Consortium Général
Textile, a vous prévaloir de 1'autorisation donnée par le cour-
rier du 7 octobre 1965."

_BEGHIN SAY ayant persisté dans la commercia-
lisation des produits LOTUS, la société BOUSSAC SAINT
FRERES, dénomination socisale sdoptée par le Consortium
Général Textile le 17 avril 1979, assignait par exploit
du 2 mai 1980 ls société BEGHIN SAY. Elle demandait au

Tribunal de juger que cettte derniére en tant qu'ayant
absorbé la Cartonnerie de EAYSERSBERG n'avait pas qua-

lité 3 se prévaloir du droit d'utiliser la marque LOTUS

Chyesp -
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-. pour des articles en ouate et tissu de cellulose, et
d'ordonner la résiliation de ce droit consenti par
AGACHE a KAYSERSBERG.

La défenderesse qui concluait au déboute, priasit
le Tribunal de dire que BOUSSAC SAINT FRERES ne pouvait
invoquer des droits sur la marque AU LOTUS déposée le
9 mai 1974 qu'd compter de cette derniére date s'agis-
sant d'un dépdt effectué par le Consortium Géneral Tex-
tile qui n'était pas alors a 1'égard des tiers l'ayant-
causr de AGACHE puisque le- transfert de la marque
AU LOTUS par AGACHE au Consortium ne s'était opére
que par l'acte du 10 décembre 1974 inscrit au Registre
National des Marques le 16 janvier 1975, et en conséquen:
ce dire queBOUSSAC SAINT FRERES ne pouvait opposer sa
\gzsarque " AU LOTUS" a BEGHIN SAY, propriétaire des droits

antérieurs sur la marque "LOTOS" déposée le 16 avril
1965 et dont la demande de renouvellement avait ére de-
posée a 1'INPI le 14 avril 1980.

De plus la déchéance de la marque " A0 LOTUS"
était demandée pour défaut d'exploitation par BEGHIN
SAY.

Dans des conclusions additionnelles, la deman-
deresse priait le Tribunal, au cas ou il n'estimerait
pas devoir prononcer 1la résiliation précédemment solli-
citée par elle, de condamner BEGHIN SAY au versement
d'une redevance de 10% en la disant due a compter de

'absorption de KAYSERSBERG par BEGHIN SAY. Elle récla-

mait une provision de 5 Millions de francs.

De son coté, BEGHIN SAY, concluant au rejet
de toutes les prétentions de BOUSSAC SAINT FRERES,deman-
dait au Tribunal de dire que 1l'accord du 7 octobre 1965

constituait une renonciation définitive au droit d' op-
poser "AU LOTUS".

La mise en réglement judiciaire de BOUSSAC
SAINT FRERES conduisait les syndics FRANCOIS et DARROUSE!
8 intervenir dans l'instance aindi que CHASSAGNON, admi-

nistrateur judiciaire provisoire.Tous trois reprenaient

date
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les moyens développés dans 1'assignation et les écritu-
res de BOUSSAC SAINT FRERES.

Par jugement du 20 octobre 1982, le Tribunal de

Crande Instance de LILLE avait entre sutres dispositionsg

- constaté la caducité depuis mai-juin 1966 de
1'autorisation d'utilisation de la marque "AU LOTUS"
donnée par AGACHE 3 la Cartonnerie de KAYSERSBERG selon
correspondance des 15 septembre et 12 octobrel965:

- déclaré la société BOUSSAC SAINT FRERES titulai-
re de la marque "AU LOTUS" et constaté que la sociéteé
BEGHIN SAY a utilisé, sans droit ni titre, ladite mar-
que et ce, depuis le 16 janvier 1975, date d'inscrip -
tion de l'apport de la marque a BOUSSAC SAINT FRERES:

au paiement d'une provision sur le prejudice allégue;

- avant dire droit sur 1'indemnisation due, dési-
gné Jean CLARA en qualité d'expert avec mission de se
faire communiquer la comptabilité de BEGHIN SAY a
partir du 16 janvier 1975, d'évaluer 1a part du chiffre
d'affaires de la société concernée par l'utilisation
de la marque AU LOTUS et de proposer un mode de calcul
de 1'évaluation de 1'indemnité d'utilisation de la

marque, eu égard aux usages en la matiere.

L 4

reprenait devant la Cour de DOUAI sa prétention tendant
3 ce que 1'accord de septembre-octobre 1965 soit regar-
dé comme constituant une transaction irrévocable dont
le bénéfice lui avait été transmis par KAYSERSBERG.
Subsidiairement, elle demandait que dans 1'hypotheése
ou i1 serait admis que BOUSSAC SAINT FRERES avait conser
vé les droits & la marque, 31 fdt dit qu'ils n'étaient
pas opposabdles 4 1'exploitation qu'elle-aéme en faisait
puisqu'elle portait sur des produits non couverts par
le dépot de "AD LOTUS".

date .. 29.3
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* Intimés, BOUSSAC SAINT FRERES sinsi que CHASSAGNON
FRANCOIS et DARROUSSEZ és-qualités concluaient a la
confirmation de la décision attaquée notamment en ce
qu'elle avagt écarté 1a sanction de ls déchéance requi-
se par BEGHIN SAY pour non-usage de ls marque. Subsidi-
sirement, ils demandaient 8 1a Cour , au cas ou cette
sanction serait appliquée, de dire qu'en procédant le
14 avril 1980 au dépét de la marque LOTUS 1 153 079 et
en exploitant cette marque pour les produits désigneés

autres que les papiers hygiéniques, BEGHIN SAY avait
porté atteinte 3 la marque 901 830, et de lui faire

défense d'employer la dénomination LOTUS pour des véte-

ments et de la lingerie de corps et de maison, quelle
qu'en soit la texture. Ils sollicitaient diverses mesu-

res de protection et de réparation, en particulier la

2 . . . -
(:rad1at1on de 1'enregistrement correspondant au depot

du 14 avril 1980 en ce qui concerne les articles sus-

visés.

Le 25 septembre 1984, la Cour d'Appel de DOUAI
rendait un arrét confirmant le jugement déféré en tou-
tes ses dispositions et déboutant BEGHIN SAY de ses

demandes complémentaires.

(j3LA CASSATION

Par son arrét du 24 juin 1986, la Chambre
Commerciale de 1a Cour de Cassation, saisie d'un pour-
voi formé par BEGHIN SAY,a annulé l'arrét de la Cour
d'Appel de DOUAI et renvoyé la cause et les parties
devant la Cour d'Appel de PARIS.

Elle a statué comme suit sur le premier moyen:

Vu 1'article 14 de la loi du 31 décenmbdbre 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute modi-
fication au droit portant sur une marque ne Sera op-
posable aux tiers que par mention su registre national
des marques;

Attendu que pour décider que la societeé

~ 6
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BEGHIN SAY avait utilisé sans droit ni titre la mar-
que "AU LOTUS" depuis le 16 janvier 1975 et aprés avoir
souverainement retenu entre les parties le caractere
réetroactif de la transmission de cette marque, la Cour
d'sppel énonce qu'ad partir de la mention au registre
national des marques de la cession d'une marque, 1l'ac-
cord entre le cédant et le cessionnaire doit étre con-
sidéré comme acquis & 1'égard des tiers avec toutes
les données qui le caractérisent.

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le

- dépdt effectué le 9 mai 1974 par la société Consortium

Général Textile n'avait pu constituer un renouvellement
de 1a marque "AU LOTUS"™ opposable 3 la société BEGHIN
SAY, titulaire de la marque "LOTUS" qui n'avait pas

‘G-été annulée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxiéme moyen, l'arrét de cassation

énonce

VU 1'article de 1a loi du 31 décembre 1964

Attendu que, selon ce texte, est déchu de ses
droits le propriétaire d'une marque qui ne 1'a pas ex-
ploitée ou fait exploiter de fagon non équivoque pen-
dant cinqg ans ;

Attendu que pour écarter la déchéance de la
marque " AU LOTUS" invoquée par la societé BEGHIN SAY,
1a Cour d'Appel, en l'absence d'exploitation par le
titulaire , la société BOUSSAC SAINT FRERES, retient

. une utilisation de cette marque par la société BEGHIN SAY

qui se prévalait & tort de 1'autorisation accordée a
la société Cartonnerie de KAYSERSBERG;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le so-
ciété BEGHIN SAY exploitait sa marque "LOTUS" et non
l1a marque r AU LOTUS" de la société BOUSSAC SAINT FRERES
et que l'exploitation d'une marque enregistrée analogue

a une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation

de cette derniére, la Cour d'appel 2 violé le texte
susviseé.
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L*APPEL APRES CASSATION

Comme suite a 1'arrét de cassation, BEGHIN SAY

a saisi cette Cour par déclaration d'appel du 12 novenm-
bre 1986.

Elle a conclu qu'il plaise 3 1la Cour infirmer

1-

le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE
et statuant a nouveau

dire qu'aux termes de l'accord constitué

par 1'échange de lettres des 15 septembdre
1965, AGACHE s'est engagé a n'élever aucune
objection & 1'utilisation de la marque LOTUS
par KAYSERSBERG; que cette stipulation est
un accord de coexistence ayvant le caractere
transactionnel et par conséquent définitif
et irrévocable, et qui ne comporte pas de
disposition lui donnant sans équivoque le

caractére intuitu personae: qu'elle a donc

été transmise par la société KAYSERSBERG

2~

a BEGHIN, son successeur & titre universel:

juger, conformément & l'arrét de cassation
du 24 avril 1986, que le dépot de la marque
AU LOTUS effectuée par le Consortium Géné-

ral Textile le 9 mai 1974 ne peut valoir
comme renouvellement du dépot de cette mar-

que du 8 juin 1959 au nom de la sociéte
AGACHE car a 1a date du 9 mai 1974 le Con-
sortium n'avait pas a 1'égard des tiers,en
application de l'article 14 de la loi du

31 décembre 1964, la qualité de cessionnaire,.

qu'en conséquence les droits de BOUSSAC SAINJ

FRERES sur la marque AU LOTUS ne peuvent

remonter qu'au 9 mai 1974 de sorte que les
droits de BEGHIN SAY sur la marque LOTUS
remontant au 16 avril 1965 leur sont anté-

rieurs;

dire, conformément & 1l'arrét de cassation
du 24 juin 1986 que la marque AU LOTUS de

Ch

date
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BOUSSAC SAINT FRERES s été inexploitée dans
les S5 ans précédant la demande en décheéance
formée par BEGHIN SAY dans ses conclusions
du 28 octobre 1980 et qu'en conséquence
BOUSSAC SAINT FRERES doit étre déclarée
déchue de ses droits pour défaut d'exploi-
tation en application de l'article 11 de

la loi du 31 décembre 1964 modifiée;:

4L- en conséquence, débouter BOUSSAC SAINT FRE-
RES de toutes ses prétentions:

S-dire que BOUSSAC SAINT FRERES a agi abusi -

_ vement et la condamner au paiement d'une
GS) indemnité de 500 000 Francs et d'une som-
me de 300 000 Francs en vertu de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L “appelante dezande en outre la mise hors de cause
de CHASSAGNON, FRANCOIS et DARROUSEZ vu le jugement
d'homologation éx 3xgemex< du 11 octobre 1985 du Tri-
bunal de Commerce de LILLE devenu définitif;

Intimée, BOUSSAC SAINT FRERES, qui sollicite
également la mise hors de cause de CHASSAGNON, FRANCOIS
et DARROUSEZ, conclut a la confirmation du jugement

déféré en ce qu'il a constaté la caducité de l'autori-
“jsation d'utilisation de la marque AU LOTUS donnée par
AGACHE 3 KAYSERSBERG, en priant toutefois la Cour de

dire que cette caducité est intervenue a partir du

2 janvier 1969, date & laquelle 1la Cartonnerie de

KAYSERSBERG a cessé d'exister et non, coame indiqué

par erreur dans le jugement, depuis mai/juin 1966;

De plus elle demande que soit prononcée la

nollité de la marque LOTUS 530 452 /246 212 déposée

le 16 avril 1965 et que KAYSERSBERG avait acquise en

fraude des droits de AGACHE et qu'il soit en conséquenc

jugé que BEGHIN SAY ne dispose plus d'aucun droit sur

la marque LOTUS dont le dépdt a été renouvelé le 14

avril 1980, et qu'en tout état de cause, BEGHIN SAY

T

date 29.3.;1
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4

ne peut se prévaloir a 1'encontre des droits de BOUSSAC SAINT
FRERES sur la marque " AU LOTUS", d'un droit quelconque
sur ls marque "LOTUS".

Elle conclut dopc 4 1la confirmation de la
décision attaquée en ce qu'elle a2 constaté que BEGHIN
SAY a utilisé, sans droit ni titre, la marque LOTUS et
ce depuis le 16 janvier 1975, date 3 laquelle & éré
inscrit au Registre National des Marques l'acte recti-
ficatif dressé par GHESQUIERES, notaire, en ce qui con-
cerne la marque AU LOTUS.

Demandant enfin la confirmation du jugement
sur les dispositions relatives a l'expertise et sur le

|| rejet de 1' action en déchéance formée par BEGHIN SAY

laquelle elle oppose une excuse légitime de non-exploi
tation de la marque AU LOTUS, elle sollicite la somme

de 100 000 francs par application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions Tesponsives, 1'appelante
prie la Cour de juger que la demande de BOUSSAC SAINT
FRERES en nullité de 1'acte d'acquisition du 20 décem-
bre 1965 de la marque LOTUS est irrecevable comme pres-
crite et qu'en tout état de cause elle est mal fondée,
aucune fraude n'ayant été commise. Elle conteste l'excu-

se légitime par laquelle BOUSSAC SAINT FRERES prétend
légitimer le défauw d'exploitation de la marque AU

: LOTUS .

Sur ce dernier point, BOUSSAC SAINT FRERES
réplique que par application de 1'article S5c-2 de
la Convention d'Union de Paris la marque AU LOTUS doit
dtre cosidérée comme ayant été exploitée sous la forme
LOTUS par BEGHIN SAY, la suppression du mot AD n‘alté -
rant pas le caractére distinctif essentiel de cette
marque.

De son coté , BEGHIN SAY soutient qu'est ir -
recevable comme nouvelle en appel la demande de BOUSSAC
SAINT FRERES tendant & 1a nullité de la cession de la
i marque LOTUS intervenue le 20 décenmbdre 1965.

Ch 1°/A ..
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D'autre part, ls SA. KAYSERSBERG, qui s'est
reconstituée et qui a regu de BEGHIN SAY 1a propriété
de la marque LOTUS par un acte d'apport partiel d'actif
du 6 novembre 1987 inscrit le 25 novembre 1987 au Re -
gPstre National des marques sous le N° 026 359, prie
1a Cour de lui donner acte de son intervention dans
1'instance et de lui adjuger le bénéfice des conclusions
précédemment signifiées par BEGHIN SAY et auxquelles

elle s'associe.
Les ultimes conclusions de BOUSSAC SAINT FRERES

reprennent 3 l'encontre de BEGHIN SAY et de KAYSERSBERG
les prétentions développées dans ses précédentes écri-

tures.

SUR CE LA COUR

qui pour un plus ample exposé des faits, de la
procédure et des prétentions des parties se réefere au

iugement critiqué et aux écritures d'appel,
3 PP

Considérant qu'en raison de 1'homologation
du concordat obtenu par BOUSSAC SAINT FRERES, il échet
de prononcer la mise hors de cause des syndics et ad-

ministrateur désignés dans la procédure collective.

Considérant qu'il sera donné acte a KAYSERSBERG
r(::'.de son intervention dans l'instance.
SUR LE PRETENDU ACCORD DE COEXISTENCE A CARACTERE
TRANSACTIONNEL

Considérant qu'il résulte des articles 2044et
suivants du Code Civil que la transaction, contrat par
lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation & naitre, implique des
con cessions réciproques, ce qui justifie qu'elle ne
soit dans certains cas possible que dans le respect Ch 1°/A

de conditions fixées par 1la loi. S e .
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Considérant qu'en matiére de marques 1'accord
dit de coexistence constitue une transaction au sens
de 1'article 2044 précité; qu'il est donc bien irrévo-
cable mais n'a lieu d'intervenir que pour trancher un
litige potentiel dont 1a solution judiciaire apparait
difficilement prévisible soit que 1'imitation d'une
marque par 1'autre soit discutable soit que le ménme
signe protége des produits différents mais dont la si-
milarité pourrait étre invoquée; que la recherche d'une
coexistence non conflictuelle conduit a des rectifica -
tions des domaines de protection des marques en cause
dont les titulaires peuvent notamment étre amenés a

renoncer a l'emploi pour des objets particuliers.

Considérant qu'en 1l'espéce il s'impose de
constater

- que les correspondances échangées en septem-
bre-octobre 1965 témoignent de relaticns amicales entre
AGACHE et KAYSERSBERG et non d'un antagonisme annoncia-

teur d'un contentieux,

- qu'il n'y avait donc pas de conflit et qu'aus-

si bien il ne pouvait y en avoir dés lors que la déno-
mination LOTUS étant la reproduction servile de 1l'unique
élément distinctif de la marque AU LOTUS et les articles
visés par KAYSERSBERG dans sa demande d'autorisation

ﬂwetant. sauf les papiers hygiéniques, compris dans 1le

dépdt de ladite marque, KAYSERSBERG n'aurait rien pu
opposer au grief de contrefacon si elle s'était risquée
2 commercialiser des produits LOTUS sans 1l'accord de
AGACHE: dés lors encore que cette commercialisation
n‘ayant pas commencé, KAYSERSBERG ne pouvait tirer
d'une exploitation de la dénomination LOTUS un intéret

LY

a agir en_déchéance de la marque AU LOTUS.

- qu'en conséquence, dépourvue de tout droit,
XAYSERSBERG n'était pas en situation d'en faire un
quelconque abandon pouvant servir de contrepartie & une

renonciation de AGACHE & partie des droits que lui con
férait son dépot;

date
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29.3.



. Gree 4 A, FAMS

[ "R NN

7¥'sous réserve d'un préavis convenable ; que 1'engage-

(ijde nouveaux partenaires avec le risque que cela compor-

746

- qu'il est du reste fort clair, 3 la lecture
du courrier du 7 octobre 1965, que AGACHE ne consentait
& sucune restriction a8 la faculté qu'elle entendait
garder d'utiliser sa marque AU LOTUS pour les odjets

énumérés dans l'enregistrement.

Considérant donc que l'accord donné par AGACHE
n'emportait pastransaction et n'organisait pas une
coexistence de marques d'ailleurs sans objet puisque
KAYSERSBERG n'était propriétaire d'aucun enregistre-
ment;qu'en réalité, il faut l'analyser en une licence
concédée gratuitement pour une durée non précisée dans
les documents contractuels et qui était par suite in-

déterminée ; que chaque partie pouvait y mettre fin

ment de AGACHE n'étant pas perpétuel,elle était libre

de s'en délier quand elle le jugerait bon, spécialement
dans 1'hypothése ou elle déciderait de commercialiser

des produits AU LOTUS dont la similarité avec les arti-
clesLOTUS risquerait d'entrainer des difficultés : qu'i*
est par ailleurs fort clair que l'autorisation gratuite
donnée par AGACHE 1'avait été en fonction des activiteés
respectives des deux sociétés et des rapports confiants
établis entre leurs directions si bien qu'elle perdait

sa validité dés lors que surviendrait dans la vie soc1—

ale de KAYSERSBERG un changement qui donnerait a AGACHE

tait d'orientation commerciales modifiées dans un sens
contraire a la vision qu'elle avait eue de ses intéréts
lors de l'accord; qu'il suit de 13 que l'autorisation,
qui n'avait rien d'irrévocable méme au profit de KAY -
SERSBERG, présentait un caractére intuitu personae et
ne pouvait donc bénéficier 3 BEGHIN en tant que suc-

cesseur a titre universel;

Considérant que l'asutorisation gratuite d'uti-
lisation de la dénomination LOTUS sers en conséquence
déclarée caduque a 1a date ol son sbsorption par BEGHIN
a mis fin & 1'existence de KAYSERSBERG soit le 2 jan -
vier 1969 et non, comme 1l'a dit le Tridbunal, en mai-

ch oy

dste 29,13, 8¢
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juin 1965.

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACQUISITION DE LA MARQUE
LOTUS

<

Considérant que l'argument tiré par BOUSSAC

SAINT FRERES du caractére frauduleux de 1'acquisition
faite par KAYSERSBERG de la marque LOTUS est un moyen
venant & l'sppui des prétentions déja soumises aux pre-
piers juges et qui tendaient 4 faire écarter celles de
l1'adversaire notamment en ce qui concerne la validité
de ladite marque; que la demande en nullité ne saurait
donc étre déclarée irrecevable sur le fondement des

dispositions de 1l'article 564 du Nouveau Code de Pro-

({>cédure Civile interdisant les demandes nouvelles en

appel

Considérant que BEGHIN SAY et KAYSERSBERG op-
posent 3 1la recevabilité de la demande l'article 189bis
du Code de Commerce aux termes duquel les obligations
nées a 1'occasion de leur commerce entre commer¢ants
se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumise
4 des prescriptions spéciales plus courtes; qu'a 1'évi-

dence le téexte précité n'est pas applicable a une de-
mande en nullité d'une msrque dont lsa prescription est
trentenaire conformément aux dispositions de 1'article

2262 du Code Civil:

Que la demande en nullité sera donc examinée
au fond:

Considérant que AGACHE n'ayant pas accédé au
souhait d'acquérir la marque AU LOTUS exprimé par
KAYSERSBERG, celle-ci aurait pu renoncer 3au bénéfice
d'une autorisation d'utilisation gratuite mais précaire
qui ne lui procurait aucune sécurité juridique , que
n'en ayant rien fait, elle avait accepté les inconvé-
nients de la situation découlant de cette autorisation
et, sauf & manquer a la loyauté envers le co-contrac-
tant, ne pouvait en rechercher l1a consolidation par
des agissements de nature 4 affaiblir les droits de

AGACHE sur sa maraue.

Ch . 1°/A

date 29.3.8
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. Considérant cependant que KAYSERSBERG est de-
venue propriétaire d'une marque LOTUS seulement deux
mois aprés 1'accord obtenu de AGACHE; que les lettres
échangées en septembre-octobre 1965 ne font aucune
allusion a un d4épdt mamrxwe sur le point d'étre acquis
par KAYSERSBERG; que d'autre part, rien n'étabdlit qu'en-
tre ledit accord et 1'acte d'acquisition passé le 15
décembre avec DORLAND et GREY, KAYSERSBERG ait informé
AGACHE de son projet; qu'au demeurant, cela n'est méme
pas allégue par KAYSERSBERGqui a ainsi laissé AGACHE
dans l'ignorance d'un fait nouveau qu'elle aurait eu

le plus grand intérét a connaitre parce qu'il modifiait

les conditions de l'emploi de la dénomination LOTUS en

narque X¥ KEY¥RL : qu'une telle dissimulation maintenait

AGACHE dans la croyance que cet emploi s'effectuai;'en

. . . . X vement ./.
vertu de son autorisation alors qu'il s'appuyait aussl +nq

sur un droit de marque.

Considérant que ne percevant pas 1'ambiguité
de la situation, AGACHE et ses successeurs ont laisseé
KAYSERSBERG puis BEGHIN et BEGHIN SAY utiliser une
marque dont, faute d'avoir leur attention attiree sur
son existence, ils ne pouvaient déceler le caractére
contrefaisant et dont 1'emploi était gros de risques
pour leurs propres droits, ainsi affectés d'une vulné-
rabilité d'autant plus redoutable qu'ils n'en avaient
pas conscience; que la moindre négligence lors du re-
nouvellement du dépdét AU LOTUS ( retard ou omission
de 1a mention du renouvellement) pourrait faire perdre
son antériorité 3 leur marque au profit de LOTUS, deve-
nue marque premiére; que de plus, dés lors que l'exploif
tation du signe LOTUS se rattachait 8 un droit appar-
tenant & KAYSERSBERG, il n'était pas exclu que celle-
ci s'en fit une arme en vue d'une déchéance des droits
sur 1ls marque AU LOTUS.

Considérant qu'il y a lieu de conclure sur ce
point qu'en se rendant propriétaire de la marque LOTUS,
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KAYﬁERSBERG a suivi son intérét propre au mépris des

droits de AGACHE sur la marque AU LOTUS contre lesquels
ses agissements étaient dirigés et dans des circonstan-
ces particuliérement répréhensibles puisque leur effi-
cacité était favorisée par l'autorisation qui lui avait
été consentie et dont 1'inscription au Registre Nationa
des Marques en 1972 est trés significative des avanta-

ges que BEGHIN SAY en attendait encore a cette époque.

Considérant qu'accomplie dans un esprit de
tromperie et de duplicité, 1'acquisition de la marque
LOTUS par KAYSERSBERG est frauduleuse

Considérant que dans la mise en oeuvre de la

(' régle " la fraude corrompt tout” la sanction adéquate

est celle qui remet les choses en 1'état ou elles se
trouvaient avant l'acte frauduleux dont elle annihile
les effets dommageables;: qu'il sera en conséquence fait
droit 4 la demande de BOUSSAC SAINT FRERES en nullité
de 1a cession de la marque LOTUS faite par DORLAND et
GREY 3 KAYSERSBERG et jugé que BEGHIN SAY ne dispose
d'aucun droit sur ladite marque dont elle a renouvelé

le dépot.
SUR LES DROITS DE MARQUE DE BOUSSAC SAINT FRERZS

Considérant que BEGHIN SAY et KAYSERSBERG
étant, pour les motifs sus-exposés, privés de tout
droit de marque sur la dénomination LOTUS, il en résul-
te que la question de 1'antériorité d'une marque sur
1'autre n'est plus dans le débst.

Considérantqu'il n'en est pss wmoins utile,
4 titre subsidiaire,de souligner

- que si 1'acte rectificatif du 10 décembre
1974 a permis 1l'inscription au Registre National des
Marques de la cession de la marque AU LOTUS par AGACHE
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i DUFOUR.c'est en revanche l'acte d'apport du 22 juil-
let 1968 qui en a transféré la la propriété, les men-
tions mémes de 1l'acte rectificatif confirmant du reste

que la vente de 1968 était parfaite s'agissant'de ladi-
te marQue ;

- que le Consortium Général Textile ( ex.DUFQOR]
était donc bien titulaire de la marque lorsque le dépot
de 1959 a été renouvelé le 9 mai 1974 ;

- qu'aussi bien, nul autre que lui n'aurait
eu qualité pour opérer ce renouvellement qui 1'a donc
été par le véritable propriétaire, 3 bonne date et avec

mention explicite du renouvellement;

- que le droit sur la marque a sous 1l'empire
de la législation en vigueur en 1974 une unique source:

le dépét’é condition qu'il soit enregistreé ;

- que l'enregistrement confére 28 la marque sa
validité dans la portée découlant des mentions du dépot
qu'il s'agisse du point de départ de la validite, du
domaine de protection ou du caractére de renouvelle-
ment, aucun élément extrinseque au dépoét ne pouvant
affecter le contenu du droit ainsi crée;

: -qu'en particulier 1l'article 14 de la loi du

3] décembre 1964, en énoncant que " toute modification
au droit poartant sur une marque ne sera opposable aux
tiers que par mention au Registre National des Marques"
ne contient aucune disposition porteuse d'une sanction
atteignant en tout ou partie les droits du cessionnaire
de la marque ayant effectué un dépdt en renouvellement;
qu'il n'édicte aucun délai passé lequel le droit de
marque serait perdu ou amoindri et se borne & prévoir
une inopposabilité d'ailleurs temp-oraire qui prend fin
avec 1'accomplissement de la formalité et qui a pour
effet d'empécher le cessionnaire, tant qu'il est défail-
lant, de se prévaloir de ses droits 4 l'encontre des

tiers qui leur apportent contradiction; qu'ainsi le

-

date 29.3.8}




1176 o Geie CA PANS

751

cessionnaire qui n'a pas inscrit la mutation ne peut
agir en justice pour obtenir protection de sa marque

contre des atteintes, la possibilité de faire operer
une saisie-contrefacon ne lui étant pas ouverte non
plus que celle d'assigner les auteurs d'agissements
illicites; que l'inscription, quand elle survient, met
fin & cette paralysie mais sans rétroactivitée de sorte

que 1l'action engagée apreés qu'elle ait eu lieu ne sau-

rait comprendre les actes qui lui sont antérieurs dans

le champ de l'incrimination; que 1l'obligation faite
au cessionnaire de 1la marque comporte donc bien une
sanction effective qui toutefois ne touche qu'au mode

d'exercice du droit et non 3 sa création.

Considérant qu'il suit de ce qui précede que
le dépdt effectué le 9 mai 1974 par le Consortium Ge-
néeral Textile n'a pas perdu son caractére de renouvel-
lement en raison de la date a laquelle a été inscrite
la cession; que les droits de BOUSSAC SAINT FRERES sur
l1a marque AU LOTUS remontent a3 1959:; qu'ainsi, méme si
BEGHIN SAY et KAYSERSBERG n'avaient vu, en raison de
la fraude, leurs droits réduits & rien sur la marque
LOTUS déposée en 1965, c'est a la marque AU LOTUS que

devrait étre reconnue 1'antérioriteée.

} SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE AU LOTUS

Considérant qu'il convient de rappeler que si
KAYSERSBERG avait cru devoir solliciter 1'autorisation
de AGACHE pour utiliser la marque LOTUS , c'est que
les produits qu'elle projetait de commpercialiser, en-
traient a l'évidence, sauf les papiers hygiéniques,
dans la Yingerie de corps ou de ménage visé au dépot
dont AGACHE était titulaire.

Considérant que 1l'emploi de LOTUS par KAYSERS-
BERG pour des mouchoirs, papiers hygiéniques et couches
de bébés ayant reposé sur le consentement de AGACHE,

dat@9.3.89.
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41 ne fait sucun doute qu'il constitusit une exploita-
tion d'une marque dénominative formée avec LOTUS et
l'article contracté “au" dépourvu, de méme que "3 1la”
et "a 1'™ , de tout caractére distinctif et sans aucun

recours & un graphisme particulier.

Considérant que l'autorisation gratuite ac-
cordée par AGACHE étant devenue caduque avec son absorp-
tion par BEGHIN le 2 janvier 1969, 1'exploitation LOTUS
n'en a pas moins continué sans se heurter a une manifes-
tation de volonté contraire des successeurs de AGACHE
jusqu'au 11 mars 1977, date de la lettre prérappelée
du Cabinet BUGNION: qu'une telle situation n'‘était pas
le résultat d'une simple tolérance; que 1'autorisation,
r\malgre sa caducité, déroulait ses effets dans la mesure
No’ o il n'avait pas été notifié avec préavis a BEGHIN puis
BEGHIN SAY qu'elle n'était plus valable: que BEGHIN SAY

serait d'autant plus mal venue de le contester qu'elle

Considérant qu'aux termes de l'article Sc-2

par le propriétaire, sous une forme qui différe par des
éléments n'altérant pas le caractére distinctif de 1la

marque dans la forme ou elle a été enregistrée dans
1'un des pa}s de 1'Union, n'entrainera pas l'invalida-
tion de l'enregistrement et ne diminuera pas la protec-

..’ tion accordée a la marque.

Considérant que par référence au texte ci-
dessus, l'usage de la marque LOTUS poursuivie jusqu'au
11 mars 1977 dans le cadre de 1'autorisation de sep-
tembre - octobre 1965 doit étre regardé comme une exploi
tation de la marque AU LOTUS mettant en échec 1'action
en déchéance puisque la période de 5 ans visée et l'ar-
ticle 11 de la loi du 31 décembre 1964 commencait le
28 octobre W75 .

avait jugé opportun en 1972 d'inscrire 1'accord de 1965

de la Convention d'Union de PARIS, 1'emploi d'une marque,

v
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Considérant qu'd admettre méme que, comme
le soutiennent BEGHIN SAY et KAYSERSBERG, 1'emploi de
l1a marque LOTUS par BEGHIN SAY ne puisse s'identifier

8 une exploitation de la marque AU LOTUS , il s'impo -
sersit d'observer °

- que si lors de 1'accord de 1965, AGACHE
n'avait pas écarté 1'éventualité d'une
présence simultamée sur le marché de sa
lingerie traditionnelle en coton, lin etc..
et d'articles de substitution & base de cel-
lulose,me rapide évolution sociologique
a en quelques années conduit la clientéle
a un recours de plus en plus large a des
produits en papier jetables au détriment

d'objets lavables;

- que la regression de ces derniers ne pouvaidg
qu'inciter des entreprises textiles comme le
Consortium Général Textile 3 une diversifi-
cation leur faisant prendre position sur
le créneau en voie de développement Técem-
ment ouvert.

- qu'effectivement le Consortium s'est lance
dans la commercialisation d'articles, tels
les couches de bébés, directement opposés
sur le marché aux produits LOTUS; que s'il
se plagait ainsi dans le #féme champ concur-

- rentiel que des sociétés papetieres comme

cz) BEGHIN SAY , il n'était évidemment pas con-
venable que des articlés similaires mais
de provenances différentes fussent offerts
au pudblic sous deux dénominations aussi
voisines que LOTUS et AU LOTUS

- que les produits du Consortium concurrengant
ceux de BEGHIN SAY ont donc été couverts
de 1a marque PEAUDOUCE encore actuellement
en usage tandis que BEGHIN SAY persistait
dans 1'emploi du signe LOTUS méme aprés le
courrier du Casbinet BUGNION et notamment
pendant les tractations menées entre les da;téélsos

parties pour aboutir & un accord et donc
1'échec a en 1980 déterminé BOUSSAC SAINT
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Considérant que de 1'ensemble des faits sus-
exposés il ressort que BOUSSAC SAINT FRERES est bien
fondée & se prévaloir d'une excuse légitime 8 12 nor-
exploitation et notamment pour la peériode postérieure
au 11 mars 1977 durant laquelle les prétentions affi-
chées par BEGHIN SAY sur la dénomination LOTUS révéhﬁﬂﬁ
un conflit entre deux marques dont chacune risquait
d'étre arguée de contrefagon, étant souligné qu'eu
égard aux pourparlers conduits entre les parties, la
délivrance de 1l'assignation est intervenue dans un deé-
lai raisonnable excluant qu'on puisse reprocher a
BOUSSAC SAINT FRERES une négligence dans la recherche

d'une solution au litige.

Considérant qu'ainsi y-a-t-il lieu de débou-
ter BEGHIN SAY de son action en déchéance.

SUR LES PRETENTIONS DE BOUSSAC SAINT FRERES

Considérant que BOUSSAC SAINT FRERES ne deman-
de pas qu'il soit fait défense a BEGHIN SAY de se ser-
vir de la marque LOTUS, se bornant a prétendre que
cette utilisation ne reste pas gratuite et donne lieu

au psiement d'une redevance ;

Considéerant que cette réclamation est juste
dans son principe; qu'a bon droit le jugement 1'a ac-
cueillie pour 1'emploi de la marque fait a partir du
16 JANVIER 1975; qu'aux fins d' recueillir les élément%
nécessaires au calcul de la redevance il a ordonné une

expertise; que cette mesure ,sera confirmée ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE

Considérant qu'il serait inéquitable de lais-~
ser & 1a charge de BOUSSAC SAINT FRERES 1les frais non

compris dans les dépens exposés dans 1la procédure pour

Ch gy

date 29.3,



178 o GemCA Pam

755

le defense de ses légitimes intéréts; qu'il lui sera

alloué le montant justifie indique au dispositif:

PAR CES MOTIFS et ceux Dnon contraires des

Premiers Juges

statuant, comme sSuite 3 un arrét de cassation
rendu le 24 juin 1986 par 1a Chambre Commerciale de
1a Cour de Cassation, sur 1'appel formé par 1a sociéte
BEGHIN SAY contre le jugement du Tribunal de Grande
Instance de LILLE du 20 octobre 1982,

prononce la mise hors de cause de FRANCOIS

* et DARROUSEZ, syndics au réglement judiciaire de la
société BOUSSAC SAINT FRERES, et de CHASSAGNON, admi-

nistrateur judiciaire provisoire de ladite sociéte,

donne acte 3 l1a SA. KAYSERSBERG de son inter-
vention et rejetant 1'appel et toutes les demandes des
societés BEGHIN SAY et KAYSERSBERG,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté
la caducité de 1°' autorisation d'utiliser la marque
LOTUS donnée par les Ets. AGACHE a .laCartonnerie de
KAYSERSBERG en disant toutefois que cette caducité

. (f} est intervenue a partir du 2 janvier 1969 et non,

comme indiqué dans le jugement, depuis MAI-JUIN 1966

prononce 1a nullité de la cession de la
marque LOTUS 530 452 / 246 212 fait le 20 décembre
1965 par la société DORLAND et GREY 4 la Cartonnerie
" de KAYSERSBERG;

dit que la société BEGHIN SAY ne dispose
d'aucun droit sur cette marque dont le dépdt a été
renouvelé par ses soins le 14 avril 1980 avec R® d'en-
registrement 1153079 et dont 1a SA. XAYSERSBERG est

date 29.3.¢
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L)

cessionnaire ¢s Xwedite myxrque par acte inscrit au

Registre National des Marques sous le N° 026 359;

dit que le dépdt> ¥23 224 effectué par le
Consortium Général Textile le 9 mai 1974 et enregistré
sous le N° 901 830 vaut comme dépdt en renouvellement
du dépét de la marque LOTUS opéré le 8 juin 1959 et
enregistré sous le N° 26 288 et que 1la société BOUSSAC
SAINT FRERES, aux droits du Consortium Général Textile

peut s'en prévaloir en tant que tel;

confirme le jugement en ce qu'il a constaté
que BEGHIN SAY a utilisé, sans droit ni titre, la
marque LOTUS et ce depuis le 16 janvier 1975 et en
ce qu'il a ordonné une expertise et désigné Jean CLARA
pour proposer un mode de calcul de 1'indemnité d'uti-

lisation de la marque;

dit que, par application de 1'article S5c-2
de la Convention d'Union de Paris, que la marque
AU LOTUS doit étre considérée comme ayant été exploitée
sous la forme LOTUS par la société BEGHIN SAY et qu'en
tout état de cause la société BOUSSAC SAINT FRERES
est en droit d'invoquer une excuse légitime a la
non-exploitation de ladite marque;

>

déboute en conséquence BEGHIN SAY de sa
demande en déchéanc e des droits de BOUSSAC SAINT
FRERES sur la marque AU LOTUS;

€ondamne la société BEGHIN SAY 3 payer & la
société BOUSSAC SAINT FRERES au titre de l'article
.700 du Nouveau Code de Procédure Civile la soamme de
80 000 Francs.

dit que les sociétés BEGHIN SAY et KAYSERS-
BERG supporteront les dépens de 1l'appel avec le béne-
fice de 1'article 699 du nouveau code de procédure
civile pour M® MOREAU, Avoué.
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