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Chapitre 2 - les instruments de preuve de l'usage sérieux :

L'exploitat ion peut être prouvée par divers

types de documents. Le plus souvent, cette preuve est établie par

p lus ieurs document ,s . I l  y  a  a lors  coexis tence entre les é lément ,s

qui  se recoupent .

Le t i tul-aire peut verser aux débats des

documents commerciaux (section 1) ou des documents établissant Ia

d i f fus ion dans le  publ ic  (sect ion 2) .  Les documents émanant  de

tiers peuvent également tendre à prouver I 'exploitat, ion (section

3 ) .

Section 1 - les fuuments oommerciaux :
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La d i f fus ion

é tab l i e  pa r  l es  fac tu res  (S  1 ) ,

tous autres documents commerciaux

ou de l iv ra ison.

commerciale est, principalemenL

mais peut I 'êt,re également par

(S 2 l :  tar i fs ,  bons de commande

S 1 - LES FACTURES :

La facture est  I 'écr i t  dressé à I 'occasion

d'une vente ou d 'une prestat ion de services.  El le constate

I'existence de cette opération commerciale et en précise les

cond i t i ons  (1 ) .
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Le Iégislateur pose en principe

I 'é tab l issement  d 'une facture.  L 'Ordonnance no 86-L243 du ler

décembre 1986 d ispose en son ar t ic le  31 a l inéa 1 :

"Tout achat de produits ou toute prestation de servjce
"pour  une act iv i té  profess ionneTTe doivent  fa i re  I 'ob jet
"d 'L tne  fac tu ra t i on " .

L'al inéa 3 est rédigé conme suit :

"La facture doit mentionner 7e nom des part ies ainsi que leur
"adresse, 7a date de 7a vente ou de 7a prestation de service,
"7a quantité, Ia dênomination prêcise et 7e prix unitaire
"hors T.V.A. des produits vendus ou des services rendus ainsi
"que tous rabais, remises ou ristournes dont 7e principe est
"acquis et Ie montant chiffrable Tors de 7a vente ou de 7a
"prestation de service, que77e que soit Teur date de
"  règ7ement"  .

La facture peut ainsi apporter Ia preuve de

1'exploitat ion commerciale d'une marque par la vente du produit ou

de la prestation du service qu'el le désigne. Encore faut,- i I  que

Ies énonciations soient précises . Un simple paiement par un ou

p lus ieu rs  des t i na ta i res  n 'es t  pas  su f f i san t .

L'importance de

lumière par un jugement du Tribunal

18  oc tobre  l -989  (2 ) .

mode de preuve est mise

Grande fnstance de PARIS

en

du

ce

de

Une Société SyNTBx PHARM avait assigné en déchéance une

Société suisse LÀBORATOIRE Dr E. HOMBERGER titulaire

d'une marque SINARYL.

Cette dernière avait notamment produit divers mandats en

f rancs su isses adressés,  dans le  déIa i  concerné,  PêE

des clients français à un expéditeur non dénommé'

mandats auxquels étaient jointes des ment,ions

manuscrites sans aucune indication d'origine reprenant
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Ie nom du cl-ient , Ie nom du produit SINARYL et Ie cott

de  1 'expéd i t i on .

Le Tribunal a jugé que ces mandats ne faisaient aucune

référence au produit auquel i ls s'appliquaient et que

les ment. ions jointes ne Iui ont pas permis de connaltre

Ia société dont el les émanaient.

Aussi  en 1 'absence de facturat ion of f ic ie l le  ,ces

documents ne pouvaient pas être retenus pour prouver

I 'exploit,at ion publique et réelle de la marque SINARYL

en France.

Pour valoir preuve, les factures versées par

Ie titulaire de 1a marque objet de Ia demande en déchéance doivent,

cont,enir certains renseignements et émaner de sa personne. Dans

d'autres hypothèses c 'est  le t i tu la i re qui  est  Ie dest inataire des

fac tures .

A) LE COilTElrU DES FACTURES :

Pour établir un usage sérieux les factures

doivent contenir certaines mentions et établir Ia Livraison du

produit ou Ia prestation du service. Des contestations relatives à

1'authent ic i té des factures peuvent surgir .
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1) Les ment ions devant f igurer sur les factures :

Les factures doivent avoir une date, faire

référence à Ia marque attaquée, indiquer Ie nom du destinataire.

a) 
3i"o5"Tlï::"*ii3i'oÏ'3:i;T::'.'a 

date de Ia vente

Pour valoir preuve uti le, Ia facture doit

é tabl i r  un fa i t  d 'explo i t ,a t ion dans le  déla i  qu inquennal -

Une Société L. MÀNETTf H. ROBERTS ti tulaire d'une

margue NEUTRO ROBERTS a assigné en contrefaçon une

Société FLORI ROBERTS laquelle a conclu le 26 novembre

L992 à Ia déchéance de la marque NEUTRO ROBERTS.

Le délai à prendre en considération était donc compris

entre le  26 novembre L987 et  1e 26 novembre L992.

Le Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS (11 févr ier  L993

(3))  a  jugé que les deux factures produi tes par  Ia

Société MANETTI et adressées à une société de COURBEVOIE

les 4 mai  e t  2L ju i l le t  1987 ne const i tua ient  fas une

just i f icat ion ut i le .  E l les avaient  é té émises en dehors

de Ia  pér iode cr i t ique.

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

une sociét,é TOBAN, défenderesse à une action en

contrefaçon introduite par une Société FURYO titulaire

d. 'une marque FURYO pour désigner des produit,s vestimen-
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taires, a demandé Ia déchéance de Ia marque opposée.

La Cour  d 'Appel  de PARIS,  Pêr  arrêt  du 2 ju in  1993 (4)

a re levé que les fact ,ures versées par  FURYOTsi  e l les

préc isa ient  les noms des modèIes vendusr  n 'en

n' indiquaient pas expressément la marque.

Ainsi el les ne permettaient "pas de savoir si Ia marque

FIIRYO a été effectivement expToitée , Ies noms des

modèLes ne fournissant â cet égard aucun moyen de

rapprochement  ut iLe" .

La Cour a en outre précisé que les relevés de chiffre

d 'af fa i res éta ient  encore moins probants puisqu ' i Is

ne permettaient même pas de connaltre la nature des

ar t ic les vendus.

Cett,e rédaction permet d'admettre que Ia Cour

n'a pas exclu que les élénents résul tant  des factures auraient pu

être complétés par d 'autres données.

Dans une autre espèce, une SociéUé ital ienne

FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO a déposé une marque

internationale semi-figurative comprenant un éIément'

dénominatif LANA GATTO et un éIément figuratif

représentant une tête de chat.

Cette société a attrait en contrefaçon une Sociét 'é

NOIryELLE TEXTILE SAINT-}1TACI,OU dEVANI IC TTibUNAI dE

Grande Instance de PARIS

CeIle-ci a reconventionnellement, demandé Ia déchéance de

Ia marque semi-f igurative.

Par  jugement  du 15 mai  1-99L (5) ,  le  Tr ibunal  a  écar té
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Ia demande en déchéance constatant que les factures

portant Ia mention LÀNA GATTO associée à une tête de

chat, pour différents montants en francs français

établ issa ient  une explo i ta t ion suf f isante en France.

c) Les factures doivent indiquer Ie nom du dest' inataire:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

(19  fév r i e r  L976  (6 ) )  n ' a  pas  re tenu  l es  fac tu res

versées par la Société DAIMLER BENZ faute d' indication

du nom du destinataire.

EIle a rejeté la demande en déchéance de Ia Société

DES VERRERIES DU LOING défenderesse en contrefaçon,

pour  d 'aut res mot i fs .

2)  Les  fac tu res  do ivent  é tab l i r  la  l i v ra ison  du  produ i t  ou  la
prestat ion du service :

Pour s'opposer à une action engagée par une Sociét,é

MAISON D,EDITIONS JEAN DUPUIS à I 'ENCONTTE d,UNC dAMC

VEROONE en déchéance de ses droits sur une marque TITOU

ET LE PETIT CANARD déposée Pour désigner des l ivres

(c lasse 16) ,  ce l le-c i  avai t  produi t  des factures

condi t ionnel les

La Cour  d 'Appel  de DOUAI (4 novembre 1975 (7))  a  re je té

cette demande considérant que ces factures

condit ionnelles produites ne couvraient pas une

livraison éventuelle ou f ict ive mais avaient été
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établies à I 'occasion de dépôt.s et de ventes à paiement

d i f f é ré .

Dans une instance en déchéance introduite par une

Sociét,é TOLLENS à l 'encontre d'une Société BONDEX

INTERNATIONAL propriétaire d'une marque BONDEX' Ia Cour

d 'Appel  de PARIS (9 novembre 1988 (8))  a  jugé qu 'une

fact,ure "pro forma" ne saurait être retenue conme preuve

d'exploitat ion de Ia marque puisqu'aucun autre élément

n'a établi  qu' i l  y avait eu une commande effective et

une l ivraison de la marchandise et de surcrol.t ,  el le 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 LÀBORÀTOIRE LACHARTFa

sur une marque DERMADOUCE' a rejeté les factures d'avoir

établies pour Ia société défenderesse au bénéfice de

pharmaciens lui ayant retourné des produits de Ia marque

DERMADOUCE dans ]e déIai de 5 ans concerné.En effet,

se lon Ie  Tr ibunal ,  les factures d 'avoi r  n 'ont  fa i t  Ia

preuve que du retour au LABORÀTOIRE LACHARTRE des

produits non vendus.

On peut certes observer que s'i l  y a eu

retour,  c 'est  qu' i l  y  a eu l ivraison et  donc of f re des produi ts à

Ia vente. I l  est  vrai  que Ia date n 'en pas été précisée.
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3) Les contestat ions relat ives à I 'authent ic i té des factures :

une société FRANCATSE DE BTOLOGTE ET DE DTETETIQUE

a assigné en déchéance une Société vrvrl A. MULLER

t i tu la i re  d 'une marque VIVIL.

Par  arrêt  du 15 mars L979 (10) ,  Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS

a prononcé Ia déchéance de Ia margue, au motif que Ia

facture produite ne portait pas de numéro de commande ni

de conditions de paiement et était intervenue alors que

Ia Société VIVIL avai t  dé jà eu I 'a t tent ion évei l lée par

une première ass ignat ionr la  ve i1Ie,  jour  pour  jour ,  de

1'échéance de cinq années suivant Ie dernier acte

d 'exp lo i t a t i on .

La Cour a reproché à Ia Société VML de ne pas avoir

pu étayer par un quelconque autre document la réalité

de Ia commande ainsi facturée.

Par jugement du 4 février 1980, Ie Tribunal de Grande

Instance d 'Angers (11) ,  a  écar té 26 photocopies de

factures au motif  que ne constituant pas des originaux,

if  était impossible de savoir si les références à Ia

marque LATITUDE déposée par Ia Sociét 'é TISSEAU FRERES

n'y constit ,uaient pas des surcharges. La déchéance de

Ia marque LATITUQE a donc été prononcée sur une demande

d'UNC SOCiéTé L 'TNDEMAILLABLE.

Par ail leurs, une Société REVEL propriét'aire d'une

marque FLORÀLIE pour désigner de la l ingerie (classe
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25) a assigné en contrefaçon une Société DEWE

INTERNATIONAL , Iaquelle a répondu que Ia marque opposée

devai t  ê t re déchue.

La  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  (18  fév r i e r  1980  (12 ) )a  p r i s

en compt,e pour écarter la déchéance de la marque

FLORALIE, Ies doubles de L8 factures émises dans Ie

délai quinquennal en cause. Un procès-verbal de const,at

d'huissier établissait que les factures éÈaient,

aut,hentiques puisque ét,ablies à part ir d'originaux

prélevés dans les classeurs de la Société REVEL.

Relevons que Ie jugement de première inst,ance du

Tr ibunal  de PARIS (L2 octobre 1978 (13))  avai t  préc isé

qu'eIIes mentionnaient Ie terme FLORALIE, uti l isé comme

marque.

Nous ferons également référence à un arrêt de la Cour

d 'Appe1  de  PARIS  du  29  j u in  L972  (14 )

Une Société SOGERÀS titulaire d'une marque CARDIAQUINE

a été assignée en déchéance par une Société MIINDIPIIARMA.

Celle-ci objectait,  notamment que les factures versées

aux débats par SOGERÀS n'étaient pas authentiques et que

la marque avait été ajoutée après coup sur certaines

d 'en t re  e I l es .

La Cour a jugé que rien ne permettait, de soupçonner que

Ia mention de Ia marque avait été ajoutée a postériori .

A notre sens, iI appartenait effectivement à

part,ie qui contestait la régularité des factures de rapporter

preuve d'un éventuel  a jout.
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C'est  d 'a i l leurs Ia  so lut ion retenue par  Ia  Cour  d 'Appel

de VERSAILLES dans un arrêt  du 8 octobre L987 (15) .

Une Société FABERGE INC.avait assigné une Société

BOURJOIS en déchéance de ses droits sur une marque

FEMINA déposée pour les produits de Ia classe 3

(notamment  les par fums).

BOURJOIS a versé 139 factures échelonnées dans Ie t,emps

et  adressées à des déta i l lants .

La Cour a débouté FABERGE de sa demande et a considéré

qu'a lors  qu 'e l1e émet ta i t  des doutes sur  l 'authent ic i t ,é

de ces factures,  e l le  n 'avai t  cependant  fa i t  va lo i r

aucun é lément  à 1 'appui  de ses a l légat ions et  n 'avai t

so l l ic i té  aucune mesure d ' inst ruct ion.

B) LES FACTURES PEUVEIIT EllAllER DE TrERS :

Généralement, Ies factures pour être retenues

à eIles seules contme preuve d'une exploitat ion de la marque

doivent émaner du t i tulaire attaqué en déchéance ou d'un t iers

autorisé, condi-t ion nécessaire à établir Ia commercial isation du

produit revêtu de Ia marque par son t i tulaire ou pour compte de

ce lu i - c i .

Se poser  ên outre , la  quest ion de I ' inc idence sur  I 'appréc iat ion

de l,exploitat ion des factures résult,ant d'achats ou de commandes

passés en amont par le t i tulaire et émanant donc de t iers.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS
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(25  mars  L975  (16 ) ) ra  p rononcé  à  l a  demande  d 'une

Société ALFA INTERNATIONALTIa déchéance part iel le pour

des meubles (c lasse 20)  d 'une marque ALPHA déposée

par une société EDTTIoNS GRANGE BATELTERE. Les seuls

documents versés aux débatsrso i t  t ro is  factures d 'achats

auprès d 'un fabr icant  i ta l ien de 600 "mobiTet t i  sêr ie

Par ig i "  n 'or l t  nu l lement  just i f ié  d 'une vente quelconque

au public sous Ia marque ALPHA de "Petits meubJ,es" dont

l a  na tu re  n 'é ta i t  d ' a i l l eu rs  pas  dé f i n ie .

1) Les factures portant sur une comnande de papier à
en-tête :

Une SociéTé GENERÀLE DE TRÀNSPORTS ET D,INDUSTRIE A

attrait un sieur ARIES pour voir prononcer Ia déchéance

de sa marque TIA

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (10 février L973

(17)) a fait droit à cette demande considérant notamment

qu'une facture d'une imprimerie CAPIED (dressée dans Ie

déIa i )  por tant ,  sur  1 .000 tê tes de le t t re  "ARIES-TIA"  ne

rapportait aucunement la preuve convaincante de la

réali té de I 'exploitat ion de Ia marque pas plus

d 'a i l leurs que des feu i l les de papier  à  Ie t t re  por tant

Ia marque TIA et le nom de ROBERT ARIES.

En revanche, ces document,s peuvent venir

compléter d'autres éIéments tels des commandes de produits ou de

prestat ions de services.
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Un sieur CLAVEIROLE ti tulaire d'une marque MICRO

SERVfCE pour désigner des services avait assigné

en contrefaçon les Sociétés MAUBON et MICRO SERVICE

Iesquelles avaient conclu à la déchéance de Ia marque

opposée.

Par  jugement  du 22 novembre 1985 (18) ,  le  Tr ibunal

de Grande Instance de PARIS a retenu pour écarter

la déchéance, une facture d'une l ibrair ie papeterie

concernant du papier à en-tête portant la mention

MICRO SERVICE ainsi que deux commandes de prestations

de service passées à MICRO SERVICE et deux proposit ions

de documentation émises par ceIle-ci. Le Tribunal a pris

en compte I 'ensemble des documents pour juger que

Monsieur CLAVEIROLE proposait ses prest,ations sous Ie

terme MfCRO SERVICE et exerçait une activité de conseil ,

serv ice v isé au dépôt .

2') Les factures portant sur une commande d'étiquettes ou
d 'emba l lages :

Par arrêt  du ler  octobre L974 (19)  ,  la  Cour  d 'Appel

d'ORLEANS a rejeté une action en déchéance introduite

par une société FRÀNCEHUTL contre une société DEs

HUILERIES PRECY ti tulaire d'une marque FRANCEHUIL.

EIle a notamment fait référence à une facture relative

à Ia  l iv ra ison à ce l le-c i  de 315.900 ét iquet tes

FRANCEHUIL destinées à être apposées sur les boutei l les.

Dans une autre affaire, une Société JEAI{ DAYME a demandé
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Ia déchéance d'une marque BIBA en défense à une action

en contrefaçon introduit,e par une Société LE CORSET

HUGUETTE.

La  Cour  d 'Appe l  de  LYON (25  ma i  L976  (20 )  )  a  j ugé  qu ' i I

résultait des factures émises dans Ie déIai quinquennal

concerné, guê la Société LE CORSET HUGUETTE avait fait

imprimer des étiquettes et, vignettes port.ant la marque

BIBA qui ne pouvaient avoir d'autre usage que

d'accompagner les vêtements vendus.

Un arrêt  de Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS (L2 ju i l Ie t ,  L978

(21) ) a écarté la demande en déchéance formée par une

dame SALOFF - COSTE assignée en contrefaçon par une dame

GERMAIN, propriétaire de 1a marque SUCE-POUCE désignant

des vêtements pour  enfants  (c lasse 25r .

La Cour a considéré que des factures de sociétés t ierces

établ issa ient  la  l iv ra ison de p lus ieurs n iL l iers  de

mètres de vignettes ou étiquettes reproduisant Ia

marque SUCE-POUCE.

11 s 'ag issai t  Ià  d 'é léments parmi  d 'aut res dont

1 'ensemble démontra i t  1 'explo i ta t ion de Ia  marque.

Un sieur BERNARD POTTIER ti tulaire d'une marque RIVOLI

pour désigner entre autres produits des art icles de

bi jouter ie  (c lasse 14)  a at t ra i t  devant  Ie  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS une Société BIIV en déchéance

de ses droits sur une marque RIVOLIA. Celle-ci a conclu

à la contrefaçon de sa marque et à la déchéance de la

marque RIVOLI.
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Le Tr ibunal ,  Ie  7 mars 1990 (22l  ra  jugé que des factures

OTTO WILD relatives à Ia fourniture d'écrins avec

impression du mot, RIVOLI, "ne peuvent en eJ,Ies-mêmest

parce qu 'e l les ne concernent  pas des produi ts  de Ia

cJ.asse 14 ,  ê tabl i r  7 'explo i ta t ion de Ia  marque RIVOLI" ,

mais qu'" i I  convient de constater que ces documents sont

confortês par 7a production de tactures justi f iant de 7a

vente de bi joux soit â des part icul iers, soit,  â des

dé ta iTTan ts  " .

S 2 - tES AUTRES DOCT'I'ENTS COMMERCIAI'X 3

Nous dist inguerons entre les tarifs, Ies bons

de commande et de livraison et les autres documents comptables.

A) LES TARIFS :

On entend par tarifs, 1es barèmes de prix

apptiqués au produit.Si Ia communication de ces barèmes lorsqu'iIs

ont été étabt is est  obl igatoire (art ic le 33 al inéa 1- de

l'Ordonnance no 86-L243 du ler décembre 1986 modifiée par Ia loi

du  29  janv ie r  1993) r1a  lo i  n ' impose pas  de  les  é tab l i r  (231.

Ainsi I 'existence de t,arif s est-elle

fréquemment invoquée pour ét,ablir l 'exploit,ation d'une marque.Les

tribunaux examinent ces t,arif s.



426

Dans I 'a f fa i re  SUCE-POUCE ,  1 'ar rêt  du L2 ju i l le t  1978

(24) ,  de Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS pour  écar ter  Ia

déchéance, a notamment relevé que 1es tarifs de Madame

GERMAIN s'appliquaient aux produits visés au dépôt et

avaient fait  mention pour les années L974 à 1976 de Ia

marque SUCE-POUCE.

L 'authent ic i té  de ces tar i fs  avai t  d 'a i l leurs été

attestée par une déclaration du 22 novembre 1976 par Ia

personne cert i f iant en avoir effectué Ie t irage sur sa

machine.

Dans une autre affaire, une Société REVEL FRERES avait

déposé une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie.

EIle avait assigné en contrefaçon une Société DEWE

INTERNATIONAL qui avait alors conclu, Ie 11 novembre

1977,  à Ia  déchéance de la  marque FLORÀLIE.

La Société REVEL outre des factures avait produit un

tarif  de prix de gros daté du L8 février L977 et un

tar i f  du ler  ju i l te t  L977 por tant  tous les deux

f indication des soutien-gorges FLORALIE.

Ces tar i fs  é ta ient  assor t is  d 'une ment ion de I ' impr imeur

ind iquant  qu ' i ls  avaient  é té l iv rés et  facturés

respect ivement  Ie  29 avr i l  L977 et  le  2 l  ju i l le t  L977.

La  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  (18  fév r i e r  1980  (251 ) ,

confirmant Ie jugement du Tribunal (L2 octobre L978

(26)) ,  a  jugé que les tar i fs  contr ibuaient  à  prouver

une exploitation publique et non équivoque de Ia marque.

Elle a précisé que même si certains tarifs portaient la
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ment ion "conf ident ie l "  ,  ce l le-c i  n 'avai t  pas pour

conséquence de rendre 1'exploitat ion équivoque ou

secrète.  Ces tar i fs  é ta ient  en ef fe t  dest inés aux

détai l lants constituant la cl ientèle normale de Ia

Société REVEL.

Par  jugement  du 11 mars L982 (27! (af fa i re  REVLON . / .

BOURJOIS) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a

écar té un tar i f  no 156 daté de mars 1981.

En effet, Ie tari f  était post,érieur à Ia date de la

demande en déchéance (23 février 1981) et ne pouvait

donc pas êt.re pris en considération.

Un tar i f  peut suf f i re à étab1ir ,  à lu i  seul ,

Ia preuve de 1'usage d'une marque.

BERNARD BORRELLY est titulaire d'une marque PEDALO

pour désigner tous les apparei ls de navigation.

11 a assigné en contrefaçon de sa marque une Société

EDITIONS DU CHABASSOL, Iaquelle a demandé à hauteur de

Cour,  le  2 l  févr ier  1991,  Ia  déchéance de Ia  marque

PEDALO.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (9 janv ier  L992 (28)  )  a  jugé

que "-Z.es pièces communiquées et en part icul ier les

tar i fs  de novembre 7988 et  fêvr ier  1989 de P.N.C.M.

êtabTissent  que cet te  soc iêté t i tu la i re  d 'une Ticence

exc lus i ve  . . . . .  ,  a  commerc ia l i sê  des  "péda los "  dans  7a

pêriode de cinq années prêcédant 7a demande en déchéance

du 27 févr ier  L997' .  La déchéance a donc été re je tée.
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D'autres décis ions ont  fa i t  ré férence

tarifs pour apprécier l 'exploitat ion d'une marque attaquée

déchéance :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 décembre 1984 (29)

(Sociét ,é  SADOSKY FRERES . / .  Société d 'AGENCE ET DE

DTFFUSTON) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin L987 (30)

(I,IANUEL BLAS CANOVAS GUTTIEREZ eE la Société TISSUS MANUEL

CANOVAS ./.  ISABELLE CANOVAS MERLIN et Ia Société CALIUS);

-  Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 25 janv ier  1989 (31)

( TRTIIMPH INTERÎRADE AKTIENGESELLSCHAFT . / . LANORIA IW

NYGARD INTERNATIONAL) .

B) LES BO]|S DE C0ffirA]tDE ET LES B0llS DE LMArS0ll :

Sont dépourvus de valeur probante les bons de

commande émanant du t i tulaire attaqué en déchéance. En effet s' i ls

font mention du terme correspondant à Ia marquer cê n'est pas en

tant  gue marguer  mais tout  au p lus pour  dés igner  l 'ent repr ise.

Leur valeur probante est soumise aux mêmes

exigences : exploitat ion réelle en France de la marque en tant que

te I I e .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIIGERS

(4  fév r i e r  1980  (32 ) ) ,  su r  une  ac t i on  en  déchéance

intent,ée par une Sociét,é L'fNDEMAILIÂBLE à I 'encontre

d'une Société TISSEAU FRERES ti tulaire d'une marçlue

aux

en
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LATITUDE, a retenu que celle-ci ne pouvait se prévaloir

de 16 photocopies de prises de commandes émanant

exc lus ivement  d 'e l le  même et  non de t iers .

Le Tribunal a également const,até que la dénomination

était mentionnée non en tant que marque mais associée à

Ia  ra i son  soc ia le .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septembre

l -990 (33)  ) ,  lors  d 'une act ion en déchéance in t rodui t ,e

par une société rDEAL LorSIRs conÈre une Société CLUB

MEDITERRÂNEE ti tulaire d'une marque semi-f igurative

MINI-CLUB , a retenu que les bons de l ivraison émanant

de t iers ne peuvent pas à eux seuls servir de preuve.

Par ai l leurs, des bordereaux de l ivraison ont été

écartés par un jugement de Ia même juridict ion du 15

octobre L987 (34)  rdans une instance en déchéance

introduite par une dame JOUFFRET contre une Société

EUROPARCO tit,ulaire de marques 'JOSEPHA" ' au motif que

1es dest, inat,aires n'étaient pas domici l iés en France.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (31 janvier L976

(35))  a  prononcé,  à Ia  demande d 'une Société DURER, Ia

déchéance d'une marque SAFARI déposée par une Société

DIPARCO. II a écarté des documents tels que des bons de

commande non rernplis destinés à I 'être par les

acheteurs , dont les uns étaient dat,és par Ia Société

DIPARCO, d 'aut res non ut i l isésr  rê  const i tua ient  pas

des actes d 'explo i ta t ion publ ique.
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La  même ju r i d i c t i on  (8  fév r i e r  1983  (36 ) )  a  re je té  une

demande en déchéance formée par une Société CHLORIDE

GROUP contre une Société EXIDE CORPORATION titulaire

de marques EXIDE pour désigner des appareils

é lec t r i ques .

Le Tribunal a en effet relevé que I 'exploitat ion

résultait de deux bons de commande, émanant de deux

sociétés françaises qui avaient ét,é adressés au

représentant en France de Ia Sociéte EXIDE CORPORÀTION

et qui- portaient sur deux appareils de marque EXIDE pour

un montant  to ta l  de 480.000 F.  Les dates inscr i - tes 6ur

les bons étaient comprises dans le déIai.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (22 novembre

1985 ; CLAVEIROLE ./.  Sociétés MAUBON et MICRO

SERVICE; (37)  )  a  écar té la  déchéance de Ia  marque MICRO

SERVICE eL a notamment retenu deux commandes de

prestations d'ELECTRICfTE DE FRiANCE adressées à Monsieur

CLAVEIROLE.

On peut également faire référence à un jugement du

Tribunal de Grande InsÈance de PARIS en date du

23 mars L987 (38) (Etablissements OURGADOUL contre

INTERNATIONALE DE DISTRTBUTION D'EQUIPEMENTS FAMILIAUX)

qui a considéré que des bons de commande et, des

factures établissaient la réali té de l- 'activiÈé de

prestataire de services du défendeur en déchéance.

La déchéance d'une marque SERVIRÀMA a été rejetée.
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Sur une action en déchéance init iée par une Société

SYNTEX PHARM contre une margue SINARYL déposée par une

Société LABORÀTOIRE Dr E.HOMBERGER , le Tribunal de

Grande fnstance de PARIS (18 octobre 1989 (39))  a  jugé

que la commande de 10 SINARYL dans Ie déIai de cinq ans

émanant d'un pharmacien de NAIICY n'établissait pas que

ce produit avait été effectivement livré ou vendu en

France faute de production de factures.

c) LES DOCUITEilTS COilPTABLES :

une Société FURYO est t,itulaire d'une marque du même nom

pour dist inguer des vêtements. El le a assigné en

contrefaçon une Société TOBAN qui a conclu à Ia

déchéance de Ia marque opposée.

Par  arrêt  du 2 ju in  1993 (40)  ,  la  Cour  d 'Appel  de PARIS

a considéré que les re levés des ch i f f res d 'a f fa i res ne

permet,taient, pas de savoir si la marque FURYO avait été

effectivement exploitée ni même de connaltre la nature

des ar t ic les vendus.

Un jugement, du Tribunal de Grande Instance de PARIS du

Ll -  mars 1988 (41)  a s tatué en sens inverse.  La SEITA

propriétaire d'une marque CAPORÀL pour les produits du

tabac a att,rait  en contrefaçon une Sociét 'é D'HEYGERE

FRERES laquelle a demandé à t,itre reconventionnel Ia

déchéance de Ia marque.
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La SEITA a produit un relevé de ses ventes CAPORAL'

CAPORÀL COUPE FINE eI CAPORAL EXPORT SUr 10 ANNéES dONt

cer ta ines éta ient  compr ises dans le  déIa i .

Pour Ie Tribunal, ce relevé a démontré "tant par Ie

nombre de miTTions de grammes de tabac vendu sous ces

marques que par Les ehiffres d'aftaires réalisés " que

Ia SEITA a exploité Ia marque CAPORÂL de façon publique

et non équivoque.

Dans une instance en contrefaçon introduite par une

Société CARTIER INTERNATIONAL, t i tulaire d'une marque

PASHA, Ia défenderesse, mademoiselle LAETITIA SCHERRER

a conclu à Ia déchéance de Ia marque PASIIA.

Le Tr ibunal  de Grande Instance de PARfS (9 ju in  1995

(42))pour  re je ter  la  demande en déchéance,  a pr is  en

compte un tableau de comptabilité de la Société CARTIER

sur huit années couvrant en part ie la période de cinq

ans concernée. Ce tableau faisait,  selon l-e Tribunal

apparaitre une progression constante du chiffre

d 'af fa i res réal isé sur  ses montres et  ses s ty los PASHA.

D'autres élément,s avaient été retenus par Ie Tribunal

corroborant la réali té de 1'exploitat ion de la marque.
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Section 2 - les instruments de preuve diffusés dans le public :

La marque peut atteindre le public par l-es

documents publicitaires, publicités et catalogues ou par les

pub l i ca t . i ons  dans  Ia  p resse  (S  1 ) .

Mais les ernballages et les étiquettes

accompagnant la vente du produit ou Ia prestation du service

peuvent également être pris en compte dans 1'appréciation de

I ' usage  (S  2 r .

S 1 - IES DOCI'UENTS PT'BLICITAIRES OU D'INFORMATION :

I1 convient de dist inguer entre Ia publicité,

Ies cata logues et  1es publ icat ions dans Ia  presse.

A) LA PUBLTCTTE :

Un procédé de commercial isation ne doit pas obligatoire-

ment comporter un recours à la publicité par aff iches

ou journaux.  C 'est  Ia  so lut ion retenue par  un arrêt  de

Ia Cour  d 'Appel  de DOUAI (4 novembre L975 (43)  )  dans une

instance en déchéance introduite par une société MAISON

D,EDITIONS JEAN DUPUIS ET FILS CONTTC UNE dAMC VEROONE

titulaire d'une marque TITOU ET LE PETIT CANARD.

Selon Ia  Cour ,  I 'absence de te ls  procédés d 'a i l leurs
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onéreux ne confère pas à 1'exploit 'at ion un caractère

équivoque et n'atténue pas son caractère public si Ia

d i f f us ion  es t  e f fec t i ve .

Se pose la question de savoir si la promoÈion

publ ic i ta i re  suf f i t  à  établ i r  I 'usage sér ieux de la  marque.

Le défendeur doit établir la date des

documents publicitaires dont i t  se prévaut, et que la marque a été

u t i l i sée  en  tan t  que  te l l e .

1)  La  pub l ic i té  d 'un  produ i t  revê tu  de  la  marque é tab l i t -
e l l e  I ' usage  sér ieux  ?

Une SociéIé FRANCÀISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE

avait assigné une société VIVIL en déchéance de ses

droits sur une marque du même nom. La Cour d'Appe1 de

PARIS par  ar rêt  du 15 mars 1979 (44)  a considéré

que "peu impor te. . .que cer ta ins dépTiants  publ ic i ta i res

aient pu être imprimês durant 7a pêriode considérée, ni

même que certaines ventes aient pu alors exister,

pu i squ ' i 7  ne  s 'ag i t  1â  en  tou te  hypo thèse  d 'aucun  fa i t

d '  expToi ta t ion ef  fect ive"  .

Cette jurisprudence est marginal-e.

La même jur id icL ion (14 mai  L974 (45))a adopté une

posi t ion d i f férente concernant  les conclus ions d 'une

Société HARRY LÀNS visant au prononcé de Ia déchéance

d'une marque HARRYLAND déposée par une Société
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HÀRRYLAND.

La Cour a confirmé ta décision des premiers juges qui

au seul vu des document,s publicitaires avait constaté

I 'explo i ta t ion conforme à la  lo i  de Ia  marque.

Signalons I 'arrêt de Ia Chambre Commerciale de Ia Cour

de Cassation du 4 janvier L994 (46) rendu sur pourvoi

d 'une Sociét ,é  S.E.V.P.  AUTOMOBILES reprochant  à Ia

juridict ion du second degré d'avoir accueil l i  Ia demande

en  con t re façon  d 'une  Soc ié té  s . v .P .  e t  d ' avo i r

re je té sa demande en déchéance de Ia  marque S.V.P. .

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que

Ia Cour d'Appel avait caractérisé I 'exploit,at ion de Ia

marque  S .V .P .  en  re levan t  que  Ia  "Soc ié té  S .V .P .  ,  Pa r

7a  pub l i c i t é  qu 'e77e  fa i sa i t ,  o f f ra i t  à  7a  ven te  su r

tout 7e terri toire français", pendant Ia période

quinquennale concernée, Ies produits et '  services visés

au dépôt .

une Société sQurBB & soNs, t i tulaire d'une marque

CONVATEC, a assigné une Société PIERRE FABRE en

contrefaçon. Celle-ci a reconventionnellement demandé,

Ie 24 septembre 1984, Ia déchéance de Ia marque

CONVATEC.

Le Tribunal de Grande InsÈance de PARIS (24 novembre

1984 (47)) a notamment t,enu compte des éIéments

suivanÈs:

- un mode d'emploi de pansements DUODERM portant un

copyright SQUIBB pour L982, I ' indication sur la page
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de couverture en regard de "Duoderm, pansements

souples hydroactifs", CONVATEC Em (tradenark) c'est à

dire marque de fabrique;

une publicité "plaque stomahésive" sur laquelle

apparaissait 1a marque imprimée sur des emballages.

La mention "maintenant remboursê à 700+" implique

selon Ie Tribunal une mise sur le marché i

une publicité Duoderm où Ia marque CONVATEC avec

1'explication "marque déposée" était portée sur

des embal lagesravec une date d ' impress ion LL/82.

La même jur id ic t ion (8 févr ier  l -995 (48))  a  constaté

I 'usage réel d'une marque f igurative (constituée par une

sorte de marbrure en blanc et noir), déposée par une

Société EDITIONS JEÀN ltAX ESTEBAII' Pour rejeter Ia

demande en déchéance formée par des Sociétés M.G.M.

DISTRIBUTION CI LES BOUGIES DE FRANCE AItTAitES EN

contrefaçon.

le Tribunal a pris en compte les documents publicit,aires

produits par la Société ESTEBAN

2) La publ ic i té peut-el le être considérée corTrne un acte
d 'exp lo i ta t ion  en  so i  ?

La SociéIé dC drOit AMériCAiN VISA INTERNATIONAL SERVICE

ASSOCIATION est t,itulaire de deux marques VISA notamment

pour désigner des cartes bancaires irnprimées et, des

publications imprinées .

La société EDTTTONS JTBENA a quant à el le déposé les
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marques VISA POUR LA BEAUTE et VISA POUR LE MUSCLE-

L'ART DU BODY BUILDING

La Sociét,é VISA a assigné JIBENA en contrefaçon. Cette

dernière a reconventionnellement denandé Ia déchéance

de 1a marque VISA pour  1es impr imés (c lasse 16) .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989

(49))  a  re je té I 'argumentat ion de J IBENA selon laquel le ,

1es document,s versés à savoir publications imprimées

comportant des avis financiers destinés aux hommes

d'affaires, voyageurs, conmerçants et banquesr r lê

constituaient que des notices explicatives de sa

car te bancai re.

Le Tribunal a jugé que Ia nature du type d' information

contenu dans ces imprimés importait peu, Ia seule

pubtication de ces imprimés suff isant à rapporter Ia

preuve de l 'exploitat ion de la marque.

La Société JfBENA a repris son arçlumentation devant la

Cour  d 'Appel  de PARIS.

Par  arrêt  du 5 mai  1995 (50) '  la  Cour  a rappelé que

1'explo i ta t ion concernant  les car tes bancai res n 'é ta i t

pas discutée, mais que les publications relatives à la

période d' inexploitat ion n'étaient que des revues

informant les clients des banques des avantages et des

modalit ,és de fonctionnement des cartes de crédit VISA.

EtIe a donc jugé que Ie terme VISA avait été "systêmati-

quement uxiTisé pour désigner Les cartes bancaires

eLl.es-mêmes et non pas à t i tre principal pout désigner

7a  revue" .

La Cour a prononcé Ia déchéance de la marque VISA



438

pour les produits de la classe 16 en application de

l ' a r t i c l e  L  714 -5  du  C .P . I .  pu i sque  l a  Soc ié té  J IBENA

avai t  so l l ic i té  une seconde fo is  la  déchéance postér ieu-

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

Cet arrêt, appara1t en contradiction avec celui rendu par

Ia  même ju r i d i c t i on  l e  23  j anv ie r  1989  (51 ) .

La même Société américaine VISA avait assigné en

contrefaçon Ia Société HÀCHETTE qui avait déposé une

marque f igurative compLexe GUIDES VfSA. A t i tre

reconventionnel HACHETTE avait demandé Ia déchéance de

Ia société américaine pour les publications imprimées.

HACHETTE avait produit une attestat,ion émanant de Ia

Bibl iot,hèque Nationale de laquelle i I  ressortait que Ia

Société VISA n'avait procédé à aucun dépôt légal pour

une quelconque publication.

La Cour avait jugé que 1es plaquettes d' information,

"guide pratique de Ia carte bleue visa" ou "comment

voyager à 7'êtranger avec 7a carte bleue visa" ,

"si e-Zl.es se bornent â communiguer des renseignements

d'ordre pratique et ne sont pas â ce t i tre soumises

â 7a formalitê du dêpôt 7é9a7, n'en constituent pas

moins des "publications imptimées"".

3) Les documents publ ic i ta i res doivent pouvoir  être datés :

jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

2L septembre 1988 (52, a écarté Les document,s

Un

du
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publicitaires produits par une Société KEVIN t i tulaire

d'une marque PASSION et défenderesse a une action en

déchéance introduite par une Société FRAI{CAISE DE SOINS

ET PARFUMS. Ces documents qui ne comportaient aucune

dat ,e n 'é ta ient  pas suscept ib les d 'é tabl i r  une

exploitat ion permett,ant d'écarter Ia déchéance.

une Société MrNoT APURÂ propriétaire d'une marque

L'ESSUYAGE C'EST PROP avait assigné en contrefaçon une

société c'PRoP, laquelle avait,  conclu à Ia déchéance de

la marque opposée.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (3 novembre 1993 (53)  )  a

constat,é que les prospectus produits par MINOT

concernant des rouleaux pour "essuyages industrie-Z,s"

avec en première page "7 'ess l tyage c 'est  prop"  n 'é ta ient ,

pas datés. Mais Ia Cour a rapproché ces prospectus

d'autres éIéments pour constat,er I 'usage sérieux de la

marque de MINOT, pendant la période l i t igieuse.

Par ailleurs, une Société JEAN-PAUL GAULTIER avait, ét'é

attraite en contrefaçon par l-a Société JEAII PATOU

titulaire d'une marque semi-f igurative constituée des

in i t ia les s ty l isées J .  e t  P.  inscr i tes dans un carré

Le Tribunal de PARIS (25 novembre L994 (54) ) a

prononcé Ia déchéance de la marque de Ia Société

JEAN PATOU demandée le 26 octobre 1994.

Le TribunaL a constat,é que les cartons publicit'aires

n 'éta ient  pas datés à I 'except ion d 'un seul  qu i  ne

pouvait pas être pris en considération car bien que
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portant Ia marque, i l  concernait

L996 ,  c 'est  à  d i re  des produi ts

commerc ia l isés.

une

non

co l l ec t i on  1995

encore

4) La publ ic i té doi t  prouver un usage à t i t re de narque sur le
terr i to i re f rançais :

La Société PRONUPTIA avait assigné en déchéance Ia

société PRoNovrAS SArNT-PATRTCK titulaire d'une marque

PRONOVIAS.

Par  arrêt  du 25 mai  1989 (55) ,  la  Cour  d 'Appel  de PÀRfS

a considéré que les publicités dont se prévalait la

défenderesse, étaient équivoques dans la mesure où Ie

terme PRONOVIAS pouvait être pris aussi bien conme nom

commercial que comme marque. Selon Ia Cour, Ia fonction

de Ia marque n'avait pas été respectée.

La Cour a relevé en outre que les actions publicitaires

menées par la Société GIRAUDY à PERPTGNAN et "conduites

pour établir ou soutenir 7a rêputation d'un produit en

rzue de son introduction êventuelle sur Ie terr i toire

f rançais, mais en 7' absence de commercia-Zisation

concomitante ne peuvent pas être tenues pour des taits

const i tu t i fs  de 7 'expToi ta t ion fa isant  êchec à 7a

déchêance" .

Ces décisions établissent que les juridict ions

ont considéré que le fait  mat,ériel de l 'exploitat ion pouvait êÈre

établi  par les actes de publicité concernant Ia marque. Mais la

publicité e1Ie-même ne concernait pas un acte d'exploitat ion.
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B) LES CATALOGUES :

Pour pouvoir être pris en compte un catalogue

doit avoir été diffusé en France dans le déIai de cinq ans

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

et offrir en vente les produits etlou services visés au dépôt de

Ia marque.

1) Le catalogue et  sa date de publ icat ion :

Les catalogues ne peuvent être retenus

Iorsqu ' i ls  sont  antér ieurs ou postér ieurs à Ia  pér iode

quinquennale d ' inexplo i ta t ion concernée.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 février

L976 ;  Société DATMLER BENZ AG . / .  Société DES

VERRERIES INDUSTRIELLES DU LOING ; (56)) a jugé que

ne pouvait valoir preuve un catalogue publié en dehors

de Ia période quinquennale l i t igieuse.

Un catalogue non dat,é ne fait Pas Preuve à lui

seu l .

En revanche une action en déchéance, engagée par une

SociéLé S.C.R.E.T.  à  l 'enconÈre d 'une marque IMMIINO

déposée par une Sociét,é IMMUNO AGra été rejetée par le

Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre L985
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(57) ) ayant notantment pris en compte la production d'un

catalogue dont Ia dat,e d' impression était certaine.

Dans une autre affaire, une Société NUTRI METICS

titulaire d'une marque MAGNIFICAT notamment pour les

produits de parfumerie a éÈé assiçFée en déchéance le

30 mars 1988 par une Société LANVIN PARFIJMS.

NUTRI METICS avait produit un cataloçJue dans lequel

f igurait Ie produit MAGNIFTCAT.

La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt' du 7 février

1991-  (58)  a rappelé que "L 'expToi ta t ion normale de 7a

marque peut se manifester dans 7a diffusion de

cataTogues comportant 7a marque et plus généralement

dans toutes sortes d'actions publicitaires dont e77e

est  Ie  suppor t " .

Or  en I 'espèce,  i I  n 'é ta i t  pas prouvé que la  d i f fus ion

du catalogue ait eu l ieu dans Ia période l i t igieuse.

La Cour a en effet relevé que ce catalogUe ne comporta5-t

pas d 'aut re date que Ia  ment ion u7 
/74"  c 'est  à  d i re

janvier L974. Cette date se trouvait confirmée par

I ' impress ion en dern ière page d 'une soc iété rad iée du

Regis t re du Commerce et  des Sociétés Ie  11 mai  L977.

A contrario un catalogue inprimé à une date

antérj-eure à Ia période quinquennale peut valoir Preuve d'usage

Iorsque Ie t i tulaire prouve la diffusion de celui-ci dans sa

c l ientèIe,  à  cet te  pér iode.

Relevons également Ie jugement rendu par Ie Tribunal
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de Grande Instance de PARIS (23 janv ier  1987 (59)  )  sur

Ia demande d'une Société MODULEX, l-e 28 décembre 1985,

en déchéance de Ia marque MODULEX déposée par une

Société SILEC pour désigner des produits de Ia classe 19

notamment instruments nautiques, géodésiques.

SILEC avait produit des catalogues dont MODULEX

prétendait qu'iIs éÈaient dépourvus de date et en tout'

cas antérieurs à L975 (Ie nombre de chiffres composant,

les numéros de telex aurait correspondu à Ia

numérotation en vigueur antérieurement à 1975).

Le Tribunal a jugé que les dates d'édit ions des

catalogues ne pouvaient être mises en doute et que les

numéros de telex f igurant sur les catalogues 1983 et

L984 comportaient 6 chiffres contrairement à ce qui

avait été soutenu.

Le Tribunal a également précisé que leur présentation

était très éIaborée et était destinée à faire connal.tre

largement au public les apparei ls commercial isés par

S ILEC.

Cet1e-ci a donc rapporté la preuve de l 'exploitat ion

de sa marque pour le secteur de Ia télécommande et de

Ia  té lém iss ion .

2')  Le catalogue ,  é lément de preuve suff isant dans I 'exploi tat ion
d'une marque de service :

UNC SOCiété DES NOTryELLES GALERIES TiIUIAiTE d'UNE

marque SODITOUR pour toutes les classes de services

a assigné en contrefaçon une Société SODETOUR ,laquelle
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a concl-u à Ia déchéance de Ia marque SODITOUR.

La socj-été défenderesse en déchéance a produit un

catalogue daté, int i tulé "soditour - cet étê 7a

France" qui, selon Ie Tribunal de Grande Instance de

PARIS  (2L  décembre  1984  (60 ) )  a  é tab l i ,  9u 'e1 le  ava i t

bien exploité sous l icence d'Etat, '  une agence de

voyage dans Ie délai de 5 ans.

3) Le catalogue doi t  avoir  été di f fusé en France :

Une Société FABRIQUE D,HORTOGERIE CHS TISSOT ET FILS

a assigné une Société E. MATHEY TISSOT ET CIE en

déchéance de ses droits sur Ia part ie française d'une

marque internationale MÀTHEY TISSOT pour désigner

des montres.

OE, par  jugement  du 1er  mars L984 (61)  Ie  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a constat,é que Ie catalogue

versé aux débats par la sociét,é défenderesse pour

établir un act,e d'exploitat, ion ét,ait rédigé en anglais

et  qu ' i I  ne por ta i t  aucune date.  A ins i  n 'a- t - i l  pas été

prouvé qu' i l  avait ét,é diffusé en France pendant Ia

période quinquennale.

Par arrêt du 16 janvier 1995 la Cour d'Appel de PARIS

(62, a rejeté la demande en déchéance, formée en défense

à une action en contrefaçon, le 27 novembre 1991r PêE

une société LA CoMPAGNIE DES BEBES à l',encont,re d',une
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Société U.F.C.  t i tu la i re  d 'une marque dénominat ive BABY

coolJ DIFFUSION . La Cour s',est notamment référée à un

catalogue daté printemps/êEê 1991 rédigé en français

faisant état de Ia col lection BABY COOL destinée aux

3  mo is  LB  mo is .

Dans une autre affaire une Société DULONG avait assigné,

Ie 22 septembre 1980, une Société NICoLAS NAPOLEON et

Cie en déchéance de ses droits sur une marque NAPOLEON

PINEAU DES CHARENTES const,ituée par un étiqueÈage des

boutei l les en deux part ies et sur une marque

dénominative BONAPARTE.

La Sociét,é DULONG prétendait que le cataloçlue versé aux

débats, trilingue et imprimé en Allemaçlne ne pouvait pas

rapporter Ia preuve d'un tel usage.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (21-  mars 1983 (63))  a  considéré

que l-e cat,aloçlue Lg] 6 avait été établi en trois langues

dont  Ie  f rançais  et  qu ' i I  avai t  é té d i f fusé à 5 '100

exempla i res i  gu 'en L978 et  L979r  ut r  cata logue s imi la i re

avait également ét,é diffusé. ces catalogues ont fait

état de boutei l les revêtues de Ia marque en cause'

4) Le catalogue doi t  of f r i r  à la vente. les produi ts et /ou services
au titre desquels la déchéance est demandêe :

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 6 juit let

(64) a prononcé ta déchéance part iel le Pour les

services de I 'éducation, Ia communication et Ie

t issement d'une marque NEW MAN déposée par une

1989

di-ver-

société
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JACQUES JAUNET . Cette dernière avait assigné en contre-

façon une Société EDITOP et un sieur SÀNDRO FORNARO'

lesquels avaient reconventionnellement sol l ici té Ia

déchéance de Ia marque oPPosée.

Après avoir constaté que les cinq catalogues annuels

produits par JAIJNET concernaient la période en cause et

portaient sa marque, la Cour a cependant jugé qu"' i l

n,est justi f iê ni du nombte de cataT}gues imprimês

ni surtout de 7a diffusion de ces catalogues dans 7e

pub l i c "  e t  qu 'en  I ' absence  d 'au t res  é IémenÈsr  ces

documents étaient, insuffisants pour apPorter ]a preuve

d,une explo i ta t ion pour  les serv ices de l 'éducat ion,  la

communication et Ie divert issement.

Cette motivation s'explique sans doute par le

fait que ces catalogues étaient relatifs à Ia vente de vêtements

e t  accesso i res .  Ma is  1 'a r rê t  n 'es t  pas  exp l i c i te  sur  ce  po in t '

La d.i f fusion du catalogue peut se faire soit

dans Ie public au sens large, soit parmi les intermédiaires'

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

L7 avr i l  1991 (65)  a re je té une demande en déchéance

formée par les sociétés défenderesses en contrefaçon

GRAZIOLI et ALFY à I 'encontre d'une société SoCLAINE

titulaire d'une marque semi-f igurative GEGE pour

désigner notamment des jeux et des jouets'

Le Tribunal s'esL réfêré aux publicités "Gégé"

effectuées dans le déIai et aux catalogues de vente
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aux distribut'eurs.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du4décembre1991 (66 )a re fusédep rononce r l a

déchéance d'une marque pour certains produits en se

référant  à  des cata logues.

une associat ion w.w.F. t i tu la i re  d 'une marque f igurat ive

rep résen tan t ' unpandaava i t a t t r a i t encon t re façonune

sociéÈé AU SOURIRE DU PRINTEMPS laquelle avait reconven-

tionnellement demandé Ia déchéance de la marque opposée'

LeT r i buna la j ugéquese lon lesca ta l oguesdeven te

pa rco r respondanceve rsésauxdéba tse t re l a t i f saux

années l i t igieuses, Ia société défenderesse en déchéance

commercial isait des art icles de papeterie et des sacs

en plastique revêtus de Ia marque' Cette seule

constatat ion just i f ia i t  suf f isamment ,  se lon Ie  Tr ibunal ,

de I 'explo i ta t ion de ces produi ts '

Dans le même sens, 1ê Société NESTLE propriétaire d'une

marque figurative représentant une toque de cuisinier

f lanquée d,une série de cinq étoi les dans un rectangle

de couleur sombre et d'une marque semi-f igurative CHEF,

avait assigné en contrefaçon Ia Société DISTRIBUTEURS

cRossISTES DE FRANCE. celle-ci avait conclu Ie 8 0ctobre

1993 à la déchéance des marques de NESTLE'

Pour écarter Ia déchéance, Iê Cour d'Appel de PARIS (L4

avri l  1-995 ( 67 ) ) s' ,est eXclusivernent référée concernant
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Ia marque figurative, à Ia production par NESTLE de ses

cata logues ( l iv re des Produi ts  t992,  1993)  '

Pour Ia marque CHEF, Ia COUr a retenU Une exploitation

sérieuse de Ia marque, sauf Pour une classe de

produitsr êD se référant e:<pressément aux numéros des

pages du l ivre des Produits des années L992 et 1993.

5) Le catalogue ne doi t  pas obl igatoirement être émis par le
t i tu la i re at taqué en déchéance :

par  a r rêL  du  L2  j u i l l e t  Lg78  (68 )  (dans  I ' a f f a i re

GERMAIN . / .  SALOFF-COSTE l, Ia Cour d',Appel de PARIS a

notamment pris en compt,e Ie catalogue du Centre

Commercial LE PLATEAU à LYON édité avant la date de la

demande en déchéance, pour Ia saison automne-hiver L976

L977 .

ce catalogue présentait "acco7ée de 7a dénomination

"Suce-Pot)ce" ,  une " robe d 'hôtesse"  pour  enfant  de 2

ans " .

La Cour a constaté en outre qu'une facture du 30 juin

Lg76 établissait la vente par Madame GERI4AIN du vêtement

reproduit.

Nous ferons enfin référence à 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 à une action en contrefaçon

introduite par un sieur JACQUES LEONARD'
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Le Tribunal a jugé qu'aucun des documents produits

n,avait fait  Ia preuve d'une exploitat ion publi-que et '

non équivoque de la marque pour des bijoux, que

"-Les cataTogues ne font état d'aucun tarif  de vente

et ne sont gue des documents pubTicjtaires ne pouvant

être retenus comme Pteuve".

Cette solution marginale est surprenante

puisqu 'e11e semble exc lure d 'embIée les cata logues des modes de

preuve pouvant rapporter 1'exploitat ion d'une marque à moins

qu' i Is  ne comportent  des tar i fs .

c) LES PUBLTCATTOIIS DAilS LA PRESSE :

Les publications dans Ia presse peuvent

consister soi t  en des annonces publ ic i ta i res soi t  en des art ic les,

publ iés à l , in i t iat ive de t iers,  sur le déposant ou son produi t

revêtu de la marque.

1)  Les  annonces  Pub l ic i ta i res  :

un certain nonbre de décisions ont fondé leur

rejet de demandes en déchéance sur des motifs divers (factures,

catalogues etc. . .  )  parmi lesquels I 'existence d'annonces

pubticitaires diffusées notamment Par voie de Presse' Ces

publicit,és ont été considérées conme des preuves complémentaires

d'exploitation de la marque
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Une Sociét,é LE CORSET HUGUETTE ti tulaire d'une marque

BIBA a assigné en contrefaçon une société JEAI{ DAYME

Iaquelle a opposé ta déchéance de Ia marque BIBA'

La Cour  d 'Appel  de LYON (25 rnai  L976 (?0))  pour  re je ter

Ia demande en déchéance a notamment fait référence à la

publicité faite dans la presse par un poste de

radiodiffusion touchant Ia cl ientète française et visant

Ia  marque.

Par  arrêt  du 27 septembre L976 (71)  Ia  Cour  d 'Appe1

de PARIS a retenu 12 placards publicitaires parus au

cours du déIa i  de 5 ans à l ' in i t ia t ive d 'une soc iété

GESFOR Èitulaire d'une marque NARÂNJINA pour des

boissons. La COMPAGNIE DES PRODUITS ORÀNGINA qui avait

assigné GBSFOR en déchéance de ses droits a été

déboutée.

La même juridict ion, par arrêt du 29 juin L987 (721 a

écarté Ia déchéance d'une marque FLEURUS déposée Par une

Société FLEURUS pour dist ' inguer des art icles

d'horlogerie et de maroquinerie.

La Société FLEURUS avait assigné une société KENZO en

contrefaçon. Cette dernière avait sol l ici té la déchéance

de la marque FLEURUS pour les produits en cuir. La Cour

a retenu que Ia Société FLEURUS avait fait paraltre dans

la revue LA FRAIICE HORLOGERE une publicité avec sous Ia

marque FLEURUS un slogan "7e Cuir 
" 

dist jnction,

nobTesse, soup-l,esse,, et Ia 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 :

Tri-bunal de Grande Instance de PARIS 23 mars L987

( 73 ) ( Etablissements oURGADOUL . /. INTERNATIONALE DE

DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS FAMILIAUX) ;

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 30 ju in  1987 (74 ' )

(soc iété sAB NIFE AKTIEBOLAG . / .  soc iété FoRD FRANCE);

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS 9 ju in  1995 (75)

(société CARTIER INTERNATIONAL . / .  Mademoiselle LAETITIA

SCHERRER) .

Une Société LABORÂTOIRES VALDOR propriétaire d'une

marque DOLY a assigné en contrefaçon les Sociétés

BTOLOGICAL COSMETICS CI DEBORÀH COSMETICS. CES dETNièTCS

ont reconventionnellement demandé Ia déchéance de Ia

marque DOLY Ie 16 janv ier  1987.

Par  jugement  du 21-  janv ier  1988 (76) ,  Ie  Tr ibunal

de Grande Instance de PARIS a particulièrement retenu

parmi. les documents versés des factures et des encarts

publ ic i ta i res ( journal  oK no 28/9/86;  TOP 50 no22 du

20 /9 /86 ;  G IRLS no  7  e t  8  de  sep tembre  e t  oc tob re  L986) .

se lon Ie  Tr ibunal ,  ces encar ts  just i f ia ient  l 'usage

constant de la marque entre septembre 1986 et janvier

Lg87 pour les produits de naquil lage'
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Certa ines décis ions vont  jusqu 'à se fonder

exclusivement sur des annonces publiciuaires.

Dans une autre affaire, une société FRANCAISE DE SOINS

ET PARFUMS a attrait Le 24 décembre L987 une Société

KEVIN pour voir prononcer Ia déchéance de sa marque

PASSION pour les produj-ts de parfumerie.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2L septembre

t_988 (7711 a uniquement  fa i t  ré férence à deux montages

photographiques pour constater l- 'exploitat ion 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 t i tres de la revue VITAL

de novembre 1984 et de Ia revue MARIE-CLAIRE i

Ie second montage était composé de deux titres de deux

revues dont  I 'un éta i t  i l l i s ib1e et  I 'aut re éta i t

VITAL de décembre 1984. Une photo d'un manteau de soie

de marque PASSION accompagnait les t i tres de revue.

La CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN propriétaire

d,une marque dénominative LE TASTEVIN avait assigné en

contrefaçon une dame LIMOUZI et une société du même nom,

Iesquelles ont sol l ici té à t i tre reconventionnel Ia

déchéance de Ia marque LE TASTEVIN déposée Pour les

impr imés.

Le Tribunal de Grande Instance de PERPfGNAI{ (5 oct'obre

l -989 (78))  a  jugé que la  soc iété défenderesse en

déchéance justi f iait ,  de l ,exploitat ion de sa marque
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notamment pour Ia publication de sa gazette Périodique.

peut sur point faire référence aux

déci-sions suivantes

Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin L987 (79)

(MANUEL BLAS CANOVAS GUTTIERREZ et société Tlssus MANUEL

CANOVAS . / . ISABELLE CANOVAS MERLIN et société CALIUS);

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS Sju i l te t '  1988 (80)

( sociét,é pERt4A . / . sociét,é ToNAL et société des

ETABLISSEMENTS FICHARD ) .

2)  Les  ar t i c les  de  presse pub] iés  hors  l ' i n i t ia t i ve  du  t i tu la i re  de
la marque :

Pourappor te r laPreuvede l ,exp lo i ta t ion

d,une marque, le t i tu la i re peut se référer à des art ic les

d, informat ion dont i I  n 'a pas nécessairement pr is I ' in i t iat ive '

Une Société AVE MELROSE a été assiçInée en contrefaçon

par un sieur SIGNOLES ti tulaire de marques CHIPIE pour

désigner notamment, des art icles vestimentaires.

EIIe a fait valoir que SIGNOLES ne rapportait pas Ia

preuve qu' i l  exploitait '  sa marque'

Par  arrêt ,  du 9 septembre 1991 (81) ,  Ia  Cour  d 'Appel  de

DOUAI a considéré que SIGNOLES qui avait produit une

photocopie d,un art icle paru Ie 2L septembre L987 et

int i tulé "Mouvementsuprouvait ainsi I 'exploitat ion de Ia

On
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marque et sa notoriété grandissante, I 'authenticité et

Ies renseignements y f igurant n'étant pas contestés.

cet art icle comprenait les passages suivants t "chipie

montêe 15 ans pJ.us tôt par Jean-Michel signoles . En

quatre ans chipie poursuit son déveToppement .Le chif-

f re  d ,a f fa i res  a t te in t  au jou rd 'hu i  350  m iTT ions  de  F . ,

15 nouvel. l ,es boutiques ont ouvert, d'autres sont prêvues

en  oa r tena r ia t " .

11 faut toutefois souligner que I 'arrêt relève

incidemment que Ia déchéance n'a pas expressément été demandée par

AVE MELROSE . La question peut se poser de savoir si Ia déchéance

aurait été écartée face à une demande explicite. I I  est en tout

cas remarguable que 1'arrêt fasse référence au développement de

I,entreprise CHIPIE et à I 'augmentation du nombre des boutiques à

cette enseigne , sans que ne soit évoquée 1'uti l isation de Ia

marque en tant que tel le. On ne peut que regretter ce manque de

o réc i s ion .

une société ANATOMIA LA BOUTIQUE DU DOsrpropriétaire

d'une marque PIEZOR pour désigner des appareils

médicaux et vétérinaires, a assigné en contrefaçon 1a

société FINECOEUR, laquelle a reconventionnellement

demandé, Ie lL octobre 1991 , Ia déchéance de la marque

P IEZOR.

La Société AI{ATOMIA a versé entre autres documents,

un art icle paru dans l,hebdomadaire ELLE du 25 juin

Lg87 int i tulé "La douleur en dêroute", vantant les

mérites du PIEZOR 3D. L'adresse de Ia Sociét 'é AI{ATOMIA
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y était précisée (Tribunal de Grande rnstance de PARIS

5  décembre  1991  (82 ) ) .  Le  T r ibuna l  a  donc  éca r té  Ia

déchéance.

En revancher ûr jugement du Tribunal de Grande Instance

de pARIS (18 octobre 1989 (83))  met tant  f in  à instance

en déchéance introduite par une Société SYNTEX PHARM à

I,encontre de la Société LABORATOIRE HOMBERGER titulaire

d'une marque SINARYL pour des produits pharmaceutiques,

n'a pas retenu conme élément de preuve un art icle de

presse invoqué Par le défendeur.

En ef fe t ,  se lon le  Tr ibunal ,  I 'ar t ic le  n 'é ta i t  pas

daté et  é t ,a i t  consacré à Ia  su isse . I1  y  éta i t  fa i t

référence "â Ia phatmacie Hombetgêt r renommêe dans 7e

monde entier pour ses prêparations homéopathiquesrBest

se l l .er  7e Synar iTe (s ic)  qu i  guér i t  tous les rhumes " .

Cet art icle ne démontrait pas la commercial isation en

France du produit vanté et donc I 'exploit 'at ion en France

de cette marque , Di sa date.

s 2 - LES EMBATTÀGES ET LES ETrgUErrEs :

Les emballages et

Ia marque peuvent être pris en compte

preuve d'un usage sér ieux.

En effet la marque

être apposée sur le produit lui-même.

Ies étiquettes qui Portent

dans I 'appréciation de Ia

ne doit pas obligatoirement
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Les emballages et les étiquettes doivent

respecter Ia fonct. ion de Ia marque -

IIs doivent'  faire la preuve de I 'usage dans le

déIa i  qu inquennal .

En tout état de cause, 1a valeur de la preuve

de I 'usage est  la issée à I 'appréc iat ion de Ia  jur id ic t ion sa is ie-

A) LA I,|ARQUE ilE D0rT PAS oBLrGATorREl,lEllT ETRE APPoSEE
SUR LE PRODUIT :

par  un jugement ,  du 23 janv ier  L974 (84)  (Société PEAU

DE PORC . / .  Société KIRBY BEARD et  aut res)r Ie  Tr ibunal

de Grande Instance de PARIS a retenu qu' i l  importait peu

que la marque objet de la demande en déchéance ait été

imprimée directement sur les produits pour lesquels el le

a été déposée ou ait,  f iguré sur les étiquettes dont i ls

éta ient  munis .

Dans I 'a f fa i re  FLEURUS (  Société KENZO., / .  Sociét 'é  FLEURUS)

Ia  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  (29  j u in  1987  (85 )  )  a  rappe lé

qu'i l  n,était pas obligat,oire que Ia marque soit apposée

di rectement  sur  Ie  produi t  11 suf f isa i t  qu 'e l le  le

désigne clairement. En l,espèce, des étiquettes donÈ des

présentoirs montraient qu'el les étaient f ixées sur les

bracelets (objet désigné dans Ie dépôt) portaient la

marque FLEURUS avec I ' indication du prix.

La Cour a également relevé que les factures de

I' imprimeur des étiquettes faisaient preuve de

I ' impress ion de ce l les-c i  dans le  déla i '
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PHILIPPE ET MICHEL GARBER ti tulaires d'une marque

BROTHERS ont assigné en contrefaçon les sociétés

GEMA et BROTHER & BROTHER, lesquelles ont sol l ici té

Ie prononcé de Ia déchéance de cette marque'

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS (21 décembre

Lgg4  (86 ) )  a  j ugé  qu ' i l  r ésu l ta i t  no tamment  des

grif fes, sacs d'emballage et étiquettes que la marque

BROTHERS avait été uti l isée pour identif ier ]es espaces

de vente animés par les Frères GARBER

I1 a rappelé que pour être exptoitée Ia marque ne devait

pas nécessairement être apposée sur Ie produit lui-même

ou son embal lage,  mais  i I  suf f isa i t  qu 'e I Ie  so i t

employée comme marque générale pour accompagner la vente

des produi ts  v isés au dépôt  et  qu 'e l le  ident i f ie  les

produi ts  vendus par  I 'ent repr ise explo i tante '

B) L'EI|BALLAGE ET L'ETIQUETTE DoMllT RESPECTER LA
F0llcrr0ll DE LA I{ARQUE :

Rappelons Pour mémoire que la marque à une

"double"  fonct ion,  ce l le  de "d is t inguer"  Ies objets  qu 'e l le

désigne et  ce l le  d, ident i f ier  leur  or ig ine et  leur  Provenancet

c,est  à  d i re  de donner  I 'assurance que les objets  dés ignés ont  1a

même or ig ine.

une soc ié té  s .c .R.E.T .  a  ass igné en  déchéance une

société IMMUNO AG titutaire d,une marque TMMUNO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre
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l -985 (87))  a  pr is  en considérat ion les embal lages des

produits gui, outre Ia marque propre à chacun des

produits commercial isés par IMMUNO, portaient la marque

emblématique IMMLNO qui renseignait I'acquéreur Eiur

1 'or ig ine du produi t .

La même jur id ic t ion (27 rnai  1986 (88)  )  a  re je té une

demande d'une Société THE RITZ HOTEL LIMITED en

déchéance d,une marque RITZ déposée par une soci-été

FRANCISPAI"I pour désigner des art icles pour fumeurs.

FRANCISPAI,I s'est prévalue de I 'exploitat ion de sa marque

par une société CARTIER pour désigner des briquets.

Le Tribunal a jugé que le briquet présenté à Ia

cl ientèIe dans les magasins agréés était ernballé dans

une boite en carton blanc portant Ia mention en lettres

d 'or  "Les Must  de Car t ier  Par is  RITZ" '

A ins i ,  se lon Ie  Tr ibunal ,  }e  seul  fa i t  que le  nom R[TZ

ait ét,é porté sur I 'ernballage des briquets suff isait

à identif ier le produit conme étant Ie briquet RITZ.

précisons que ce jugement a été inf irmé (cour d'Appel

de  pARIS  7  j u i l l e t  1988  (89 ) )  ma is  au  seu l  mo t i f  que

I,autorisation donnée par FRANCISPAI'{ à CARTIER était '

équivoque.

Dans une autre affaire, Ia SEITA t i tulaire d'une marque

cApoRAL pour désigner les produits du tabac avait

attrait en contrefaçon une société belge D'HEYGERE

FRERES qui a demandé à titre reconventionnel Ia
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déchéance de la marque CÀPORAL au motif que les

cigarettes avaient, été commercial isées sous d'autres

marques et que la dénomination CAPORAL était selon eIIe

inscrite en petit ,s caractères sous forme d'une mention

qual i ta t ive.

Par  jugement  du 11 mars 1988 (90)  ) ,  le  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a rejeté cette argumentation en

relevant que la SEITA avait versé aux débats différents

emballages de tabac où 1e terme CAPORAL ét'ait inscrit

de manière apparente et  qu ' i l  ne s 'ag issai t  pas de

f indication d,une quali té, mais bien de Ia marque du

produj-t.Le jugement a été confirmé par arrêt de Ia cour

d 'Appe l  de  PARIS  du  L7  ma i  1990  (91 ) '

un arrêt de Ia cour d'Appel de PARIS du L7 novembre

1988 (92)  a adopté une so lut ion s i rn i la i re '

Une Société FOURNIER DEMARS propriétaire d'une marque

ZESTE pour  dés igner  des boissons a ass igné en

contrefaçon une Société PERRIER laquelle a conclu à Ia

déchéance de Ia marque opposée. La Société FOURNIER

a établ i  l 'ex is tence de ventes de ca isses de boute i l les

revêtues d'une étiquette comprenant les mots "Zeste"

e t  "Fou rn ie r " .

La Cour a jugé que Ie signe ZESTE en grosses Iet ' tres

rouges avait été privi légié par rapport à Ia

dénomination FQIRNIER, placée en dessous en lettres

noires plus petites. La cour en a t, iré Ia conséquence

que Ie signe litigieux avait été exploité comme marque

sans aucune équivoque.
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En sens inverse, rejet 'ant Ia demande d'une Société

JAN BECHER en déchéance des droits d'une Sociét'é JOHANN

BECHER sur des marques BECHEROVKÀ et CARLSBADER

BECHEROVKA FEINBITTER , le lribunal de Grande Instance

de  PARIS  (19  j anv ie r  L995  (93 ) )  a  j ugé  que  l e  te rme

BECHEROVKA n'apparaissait que sur une étiquette

transversale et non sur Ia grande étiquette des

p rodu i t s .

De plus r cê terme se fondait dans I 'expression :

BECHERBITTER DESTILLERIE BECHEROVKA KARLSBAD. La preuve

de l,exploitat ion en tant que marque n'avait donc pas

été rapportée.

c) L' EI{BALLAGE ET L'ETTqUETTE DoMNT FAIRE LA PREUVE
DE L'USAGE DAIIS LE DELAI QUI]lQUEllt{AL :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

(25 mai  Lg87 (94)  )  a  prononcé,  à Ia  demande d 'une

Société DOMAINE DE CHILLOT, Ia déchéance d'une marque

GILBERT GRIBES dont était t i tulaire la Société DES VINS

DE FRANCE et Cie pour désigner des vins.

II  a notamment écarté une étiquette de boutei l le de

vin sur laquelle f igurait Ia mention "mis en bouteiTTe

par  GiTber t  Gr ibesrnêgociant  éTeveur  à Nui ts  sa int -

Georges CÔte d 'Or"  au mot i f  qu 'e l le  n 'é ta i t  pas datée

et que Ia date de sa commercial isation n'était pas

é tab I i e .
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par  jugement  du 15 octobre L987 (95) ,  Ie  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a fait droit à une demande en

déchéance formée par une dame JOUFFRET et dirigée contre

une société EUROPARCO titulaire de marques JOSEPHA.

Les étiquett,es produites par EUROPARCO n',ont pas été

considérées conme établissant la preuve d'une

exploitat i-on dans Ie délai 1égal En effet, selon Ie

Tribunal, ces étiquettes ont été mises en fabrication

avant  Ia  pér iode l i t ig ieuse.

Dans une autre espèce, une société MARCHE SAINT-PIERRE

ayant déposé sa dénomination cotnme marque a assigné une

société SoILAINE en contrefaçon.ce l le-c i  a  conclu à

ti tre reconventionnel à la déchéance de 1a marque

MARCHE SAINT-PIERRE.

Le Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS (4 ju i l le t  1990

(96)  )  a  jugé qu 'un sac d 'embal lage por tant  la  ment ion

l i t igieuse était dépourvu de caractère probant car non

dat .é.

La même jur id ic t ion (25 novembre L994 (97))  sur  Ia

demande d,une société JEAN-PAUL GAULTIER assignée en

contrefaÇo1, en déchéance des droits d'une Société JEAI\I

PATOU ti tulaire d'une marque semi-f igurative composée

des in i t ia les J  et  P,  a  retenu que I 'embal lage d" 'Af ter

shave,, portant cette marque et produit par JEAN PATOU ne

comportait, aucune date. Ainsi rien ne Permettait de dire

que les nombreux f lacons d'After Shave conmercial isés
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durant Ia période l i t igieuse l 'étaient sous un emballage

reproduisant cette marque.

Lasoc ié téNESTLEprop r i é ta i r ededeuxmarques , I , une

figurative constituée d'une toque de cuisinier f lanquée

d,une série de 5 étoi les dans un rectangle de couleur

sombre, 1'autre semi-f igurative comprenant'  Ia

dénomina t i onCHEFpou rdés igne rdesp rodu i t s

al imentaires, a assigné en contrefaçon une société DES

DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE.

celle-ci a conclu à la déchéance des marques de NESTLE'

Pa ra r rê tduL4av r i I L995 (98 ) r I aCou rd 'Àppe lde

PARIS tout en retenant pour d'autres motifs la preuve de

I'exploitat ion des marques, a écarté les étiquettes

versées aux débats au motif  qu'eIles n',avaient "pas date

ce r ta ine "  .

une société LoGMAN MARKETINGrassignée en contrefaçon Par

une Société C.F.E.B.  SISLEY, a reconvent ionnel lement '

demandé Ia déchéance d'une marque LISLEY opposée '  La

société SISLEY a versé aux débats parmi des factures et

une at testat ion,  des spécimens d 'embal lages '

La Cour  d 'Appel  de PARIS (L7 ju in  1991 (99)  )  a  retenu

que I 'exploitat ion était ainsi suff isarnment prouvée.

L 'ar rêt  n ,a pas préc isé s i  les ernbal lages éta ient

datés

A f inverserle Tribunal de Grande Instance de MILLAU,

dans une instance en déchéance introduite par une
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Société BONGRAIN à 1'encontre d'une margue VALMONT CAVES

DE VIRAZEL déposée par une société MAURICE BOUET' a jugé

le 22 févr ier  1990 (L00)  que Ia  facture d 'un impr imeur

de condit,ionnement était un acte isolé duquel on ne

pouvait déduire une certaine cont,inuité et que la

société défenderesse ne fournissait ni ét iquette ni

emballage rapportant Ia preuve non équivoque d'une vente

au publ ic .

D) LA VALEUR DE LA PREUVE DE L'USAGE EST UIISSEE
A L'APPRECIATIOI{ DE LA JURIDICTIO}I :

Nous avons en effet plusieurs décisions qui

retj-ennent que pour faire échec à une action en déchéance, Ie

t i tulaire de Ia marque doit établir formellement I 'exploitat ion de

celle-ci en tant que tel le, êo France pendant, Ia pérj-ode

quinquennale. D'autres décisions en revanche témoignent de moins

de rigueur quant à Ia force probante attachée à des factures

d 'emba l l ages  ou  d 'é t i que t tes .

Nous citerons également I 'arrêt rendu par 1a Cour

d 'Appe1  de  VERSAILLES le  I  décembre  1988  (101 ) .

Une Société UNISABI avait assigné en déchéance, Ie 20

décembre 1985, une Société FLODOR titulaire d'une marque

SAI'{O désignant des produits alimentaires.

La Cour a constaté que FLODOR avait commandé en

décembre L980 Ia fabrication de L23 colis de sachets

plastique portant Ia marque SAI'IO et en a payé le prix en
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févr ier  1981,  so i t  dans Ie  déIa i  qu inquennal .  La Cour  a

considéré que du fait de son coût non négligeable

(13 .368  F . ) ,  " ce t  ac te  p répa ra to i re  é ta i t  assu rémen t

destjné â une suiterla commercial isation effective du

produit que ces sachets devaient contenir" '

I1 est vrai que Ia cour a retenu que d'autres éIénents

établissaient Ia réali té de la commercial isation'

D,autres décis ions semblent  a l ler  p lus avant

e t  ne  s 'en  ten i r  qu 'à  " ce t  ac te  p répa ra to i re " '

Une Société BONNETERIE ZANNIER, t i tulaire d'une marque

complexe semi-f igurative z pour désigner des vêtements,

a assigné en contrefaçon une société vIcToRY HousE qui

a opposé Ia déchéance de Ia marque Z'

Le Tribunal de Grande Instance de BoBIGNY (12 mai

Lg87 (102))  a  jugé que Ia soc iété BoNNETERIE ZAI INIER

a acheté et a uti l isé durant Ie déIai quinquennal

concerné des centaines d'étiquettes comportant Ia marque

constituée par un z, sans mentionner expressément que

cette uti l isation avait eu l ieu en France'

Pa r j ugemen tdu23marsLgg4 (103 ) ' I eT r i buna lde

Grande Instance de PARIS restreint encore cette exigence

de preuve.

Un sieur LANGII,AN administ,rateur d'une Société STELIO

adéposéunemarqueOL IVERUoMopou rdés igne rdes

vêt,ements. La société STELIO et LANGMAIIN ont' assigné

en contrefaçon les sociétés VALENTINO COUTURE et
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GLOBELEGANCE, Iesquelles ont poursuivi Ia déchéance

de Ia marque OLIVER UOMO.

Le Tribunal a retenu "que 7a Sociétê Stel io démontre

avoir, rêgulièrement pendant 7a pêriode considérée, fait

imprimer des êtiquettes et avoit commandé des griffes

t issées et  des housses sous Ia  dénominat ion "OLMR" ou

"OLMR UOMO" qui  ne pouvaient  avoi t  d 'aut re usage que

ceTui d, être apposées sur les vêtements yendus ou de les

empaqueter" .

Le Tribunal a donc jugé cette demande en déchéance non

fondée .

Par ai l leurs, t lne Société suisse KAMBLY est t i tulaire

de deux marques internationales 1'une dénominative

GOLDFISCHLI , l 'autre serni-f igurative avec Ia

d.énomination GOLDFISCHLI et POISSONS DORES pour désigner

Ies ar t ic les de pât isser ie .

La soc iét ,é  su isse et  sa f i l ia le  f rançaise ont  ass igné

une Société JOSEPH WOLF en contrefaçon.

La défenderesse, tout en concluant au rejet de la

demandera soll ici té la déchéance des marques de la

Société KAIdBLY.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 octobre

lgg4 (104))  a  jugé que Ia Société KÀMBLY just ' i f ia i t

avoir commandé durant la période considérée à son

imprimeur, un nombre important de sachet,s destinés à

I'emballage de ses produit,s et comportant les mentions

GOLDFISCHLI ET POISSONS DORES.

Selon Ie tr ibunal, i I  ne faisait "aucun doute que
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ces embaTTages éta ient  dest inés â 7a

commercial isation en Erance" .

I I  a en outre fait référence aux factures pour dire

que I 'exploitat ion avait été suff isamment importante.
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Section 3 - les instruments de prewe extérieurs aux parties :

ou rédiger des

juge  ( s  1 - ) .

Les tiers peuvent être entendus comme témoins

attestations à la demande d'une des part'ies ou du

Des  le t t res  (S  2 )  ou  des  ac tes  d 'hu i ss ie r (S  3 )

peuvent également être produits par Ie défendeur en déchéance.

Le Tribunal s' i l  le souhaite peut demander

I 'av is  d 'un technic ien ou ordonner  une exPert ise (S 4) '

s I - rEs ATTESTAIIONS :

L'attestation est un écrit par lequel un tiers

au procès relate des fai ts auxquels i f  a assisté ou qu' i I  a

personne l lement  cons t ,a tés  (a r t , i c ]e  202 a l inéa 1  du  N.C.P.C.  ) .

EIle est soumise au régime des articles 2OO à

203 du N.C.P.C..  EI le peut être produi te spont 'anément Par un

plaideur ou être rédigée à I ' in i t iat , ive du juge (art ic le 200).

Le tiers doit remplir les conditions requises

pour être entendu conme témoin (article 201)

L'article 202 précise les mentions qui doivent

être énoncées par l 'auteur de l 'at test ,at ion ( I ' ident i té de

l ,auteur,  Ies l iens de parenté ou d 'a l l iance avec les part ies,  de

subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté

d ' in té rê ts  avec  e l les ) .
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L'ar t ic le  2O2 a l inéa 3 d isPose que

I ,at tesLat ion doi t  ind iquer  qu 'e l le  est  é tabt ie  en vue de sa

production en justice et que son auteur a connaissance qu'une

fausse at testat ion de sa par t  1 'expose à des sanct ions pénales '

Enou t re ,L ' a t t es ta t i ondo i t ê t r eéc r i t e '

datée et signée de la main de son auteur. celui-ci doit annexer un

document off iciel justi f iant de son identité et comportant sa

s ignature (ar t ic le  202 a l inéa 4) ,  ce la pour  permet t re d 'en

appréc ier  I 'authent ic i té .

Nous évoquerons successivement 1'appréciation

du contenu des attestations et I 'atteinte à leur caractère

probant .

A) L'APPRECTATIO]I DU c0llTEllu DES ATTESTATIOIIS :

Une Société FRANCEHUIL, a assigné en déchéance une

Société DES HUILERIES PRECY ti tul-aire d'une marque

FRANCEHUIL.

par  ar rêt  du 1er  octobre Lg74 (105)  Ia  cour  d 'Appel

d,oRLEANS a écarté cette demande. EIle a pris en compLe

4 att,est,ations dont Ia valeur probante était contest'ée

par FRANCEHUIL qui estimait qu,el les avaient, été

obtenues "â force de soTTicitat ions" et déIivrées "par

complaisance" .

La Cour a rappelé que Ia preuve de l 'exploitat ' ion d'une

marque objet d,une demande en déchéance pouvait être
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raPportée Par tous moyens et que les al légations de

FRANCEHUIL n',étaient confortées par aucun éIément

permettant de suspect,er Ia véracité des faits relatés'

La Cour  a refusé d,écar ter  une at tesÈat ion d,un

représentant de Ia Société DES HUILERIES PRECY-En effet,

el le a jugé que ce document énumérait les cl ients

prospect,és pendant Ia période en cause et se trouvait

, ,matêr ie l lement  vêr i f  ié  sur  un point  par  Ia  rêa l isat ion,

antér ieurement  â I 'ass ignat ion d 'une vente rêsul tant

de cet te  ProsPect ion" .

Dans cette attestation Ie représentant Monsieur PRUD'HOM

a cer t i f ié  qu, i l  s 'é ta i t  vu conf ier  la  prospect ion et  Ia

venËe d'huile de table de marque FRÂNCEHUIL et avoir

proposé ce produit à 9 au moins des principaux cl ients

de son secteur, dont, un au moins avait passé commande'

saisie d,un pourvoi, Iê charnbre commerciale de Ia

cou r  de  cassa t i on ,  Pâ r  a r rê t  du  23  fév r i e r  L976  (L06 )

I ,a  re je té et  a  jugé que Ia cour  d 'Appel  avai t  appréc ié

souverainement les éléments de fait de Ia cause.

L'ensemble des éIéments notamment I 'attestation onÈ

établi  I ,exploitat ion de Ia marque FRÀNCEHUIL.

Observons que I 'attestation est '  une

déclaration de t iers.Ce moyen de preuve a éEé introduit '  Par le

Nouveau Code de Procédure Civi le. L'art icle 199 maintient

cependant Ia possibi l iÈé pour Ie juge d'entendre ou de faire

entendre des témoins par voie d'enquête'
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L'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS Ie

1er octobre Lg74 dans I 'affaire FRANCEHUIL fait lui-même référence

aux déclarat ions d 'un témoin.

Par  a r rê t  du  L2  j u i l t e t  L978  (10? ) ,  dans  I ' a f f a i re

SUCE-POUCE (GERI,IAIN . /  .  SALOFF-COSTE),la Cour d'Appel de

PARIS a considéré que I 'atLestation d'un imprimeur

BOURRU du 77 novembre L974 et une facture du 26 juin

Lg74  é tab l i ssa ien t  I a  l i v ra i son  en  j u in  L974  de  7 .000

étiquett,es portant Ia dénomination SUCE-POUCE'

La Cour a jugé que la réali té des apposit ions des

étiquettes sur des vêt,ements d'enfants a été confirmée

par des attestations de deux commerçantes-détai l lantes

et cl ientes habituelles de Madame GERMAINTqui en avaient

été dest inata i res.

pa r  a i l l eu rs ,  une  Soc ié té  C .F .E .B .  S ISLEY t i t u la i re

d'une marque LISLEY a attrait en contrefaçon une

société LoGMAN MARKETING taquelle a demandé à titre

reconventionnel Ia déchéance de Ia marque opposée'

pour écart,er Ia déchéance, l 'arrêt de la cour d'Appel de

PARIS du L7 ju in  L99L (108)  a,  ent re aut re éIément ,

retenu une attestation d,un commissaire aux comptes

cert i f iant que Ia Société SISLEY avait commercial isé

tant en France qu'à I 'ét,ranger des produits LISLEY au

cours de trois années comprises dans Ie déIai '
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Une Société JAN BECHER a attrait devant Ie Tribunal de

Grande rnstance de PARIS une société JoITANN BECHER

pour voir prononcer Ia déchéance des marques BECHEROVKA

et CARLSBADER BECHEROVKÀ FEINBITTER déposées pour dési-

gner  des boissons.

Le  T r ibuna l  (19  j anv ie r  1995  (109 ) )  a  fa i t  d ro i t  à  ce t te

demande. II a notamment examiné une att,estation du

p.D.c.  d ,une soc iété BLANC FOUSSY dest inata i re  de

certaines factures, cert i f iant que les boutei l les

objet d,une facture du ? septembre L992 étaient revêt'ues

d,une ét iquet te  qu, i l  jo ignai t  à  son at testat ion.  Le

Tribunal a jugé que Ia seule existence de cette

étiquette ne rapportait pas Ia preuve d'un usage des

marques en cause.

Une Société FROMAGERIES BEL a assigné Ie 4 aott L994 Ia

SociéIé COMPAGNIE NATIONALE AIR FRÀNCE EN déChéANCC dE

ses droits sur une marque semi-f igurative LES

GRIGNOTISES D'AIR FRANCE déPOSéC POUT déSigNET dES

produ i t s  a l imen ta i res  ( c lasses  29  e t  30 ) '

cette dernière a aff inné avoir exploité sa marque

jusqu'en 1991 sous Ia  forme de bal lo t ins contenant

des produits visés au dépôt,. EIle a notamment versé

aux débats une attestation de la Société PANZANIT son

fou rn i sseu r r  pou r  l es  années  1989  à  1991 '

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (15 décembre

1995 ( l -10))  a  jugé que cet te  at testat ion appara issai t

"crêdib |e au tegard tant  de 7 'act iv i tê  de cet te
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entrepr ise (PANZANI )  que de 7 ' impor tance des quant i tês

vendues et  facturées" .

La soc iété défenderesse avai t  donc just i f ié  d 'une

exploitation sérieuse et importante de sa marque durant

Ia  pér iode quinquennale v isée à l 'ar t ic le  L 714-5 du

c.  P.  r .

I l  appara1t de ces diverses décisionst

qu 'e l les a ient  prononcé Ia déchéance ou re je té les conclus ions qui

y tendaient, qu,el les se sont déterminées au vu des éléments de

fait qu,elIes admettaient, établis à la lecture des attestations

qui  leur  éta ient  ProPosées.

Ains i ,  conme I 'ont  voulu les ar t ' ic les 200

suivants du NCPC, I 'attestation est retenue conme un mode

preuve se suf f isant  à  lu i -même.

L'appréciation de 1a solution du l it ige dépend

éIéments de fait soumis à Ia discussion et non pas du moyen

Iequel  les part ies en établ issent 1 'existence'

B) L'ATTETIITE AU CARACTERE PRoBAIIT DEs ATTESTATToIIS :

La valeur probante des attestations est-eIle

a f fec tée  l o rsque  l es  men t ions  requ ises  pa r  I a  N .C 'P 'C '  ne  son t

pas remplies ?

ef

de

des

par

sur  ce l les -c i  ?

De même, leurs dates ont-elles une influence
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attestati ons
par  I ' a r t i c le

ne respectant Pas les
202 du  t { .C .P.C.  :

1)  La valeur probante des
cond i t ions  Prescr i tes

Les règles de forme

à peine de nul l i té

de ce texte ne sont Pas Prescrites

( c i v .  2e ,  L4  mars  L979  (111 ) ) .

Une Société REVEL FRERES titulaire d'une marque FLORA'LIE

pour de Ia l ingerie avait assigné en contrefaçon les

SOCiéIéS STYLMOD EI DEWE INTERNATIONAT' CCIt'C dCTNJ'èTE

a soll ici té Ia déchéance de Ia marque opposée'

La Société REVEL a produit alors L4 attestat ' ions émanant

de ses cl ients et indiquant que les marchandises

facturées avaient bien été l ivrées'

La  Cour  d ,Appe l  de  PARIS  (18  fév r i e r  1980(112) )  a

considéré que ces attestations ne pouvaient être

retenues en tant que te1les "faute d'être conformes aux

exigences de 7, art icTe 202 du nouveau code de procédure

c iv i7e" .  Cependant  e l le  a préc isé qu 'e l les const i tua ient

à tout Ie moins des indices permettant de déduire

que les marchandises visées par des factures avaient

bien é: ' ;ê l ivrées.EIIe a donc rejeté Ia demande en

déchéance.

Dans une instance introduite par une dame LAINE et

relative à Ia déchéance d'une marque DERI'IADOUCE déposée

par une Société LABORÂTOIRE LACHARTRE, le Tribunal de

Grande  Ins tance  de  PARIS  (16  fév r i e r  1989  (113 ) )  a  j ugé

que trois attestations de pharmaciens déclarant avoir
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offert au public et vendu des produits de marque

DERMADOUCE dans Ie déIai en cause, Dê devaient pas être

écar tées des débats .  En ef feÈ,  I 'absence des formes

prescr i tes par  I ,ar t ic le  2o2 ne fa isa i t  pas gr ie f .

Cependant ces attestations n'ont démontré qu'une

commercial isation accidentel le et sporadique. La

déchéance a ét 'é Prononcée.

Le Tribunal a donc retenu que les attestations

produites pour démontrer la réali té de I 'exploitat ion de la marque

ont en fait révélé Ie caractère insuff isant de cette exploitat ion.

Relevons dans Ie même sens un arrêt de Ia 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 'é ta i t  prévalue de 1 'explo i ta t ion de sa marque par  sa

fitiale canadienne BONDEX INTERNATIONAL CANADA'

La Cour s'est référée à une attest 'at ion du vice-

président aux ventes de la f i l iale canadienne ("ces

produits sont commerciaJ.isés sous 7a marque Bondex

propriêté de Bondex InternationaT (canada) Ltee " ).  11

en apparaissait que les ventes réalisées I ' ,avaient été

sous Ia  marque de Ia  f i l ia le  et  pas ce l le  de Ia  soc iété

mère. cet élément panni d,autres a conduit Ia cour à

prononcer Ia déchéance de la marque BONDEX'
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2)  L ' i n f l uence  de  l a  da te
leur caractère probant

attestat ions sur

Par assignation du 20 décembre 1985r une Société

UNISABI avait demandé Ia déchéance d'une marque sAI'{o

déposée par une Société FLODOR pour des produits

al imentaires

La Cour  d 'Appel  de VERSAILLES (8 décembre 1988 (115))  a

jugé que la réali té des factures avait été confortée par

Ies attestations de certains destinataires'dét,ai l lants

en boucherie-charcuterie, attestant "suivre" le produit

portant Ia marque SAl, lO et en être satisfaits.

EI le  a préc isé que s i  ces at testat ions n 'é ta ient  pas

régutières en Ia forme et si el les étaient postérieures

à I 'ass ignat ion en déchéance,  leur  force probante n 'en

était pas pour autant affectée.

Relevons en outre que Ia Cour a considéré qu' i I

import,ait peu que Ia période de commercialisation

ne soit pas exactement précisée. Par leur contenur ê[

effet, ces attestations ont éÈab1i que cette période

avait été longue et non pas limitée aux quelques mois

séparant l ,assignation en déchéance de leur rédaction.

Bien que postér ieures à la  date d 'ass ignat ion,  e l les

ét ,ab l issa ient  des fa i ts  anÈér ieurs à ce1le-c i .EI Ies ont

donc été retenues pour écarter la déchéance.

des
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S 2 - LES LETTRES DE TIERS :

Dansce r ta i nscas ' une le t ' t r eémanan td ' un

tiers peut être prise en compte pour apprécier la réali té de

I,exploitat ion d'une marque attaquée en déchéance à condit ion

qu'e l le  ne so i t  pas rédigée pour  détourner  Ia  lo i '

un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du  22  j u in  L974  (116 )  a  p r i s  en t re  au t re  en

considérationrpour écarter une demande en déchéance

formée par une société INTER ARNAUD, Ia lettre d'un

fou rn i sseu r  j us t i f i an t  l ' envo i  Pour  p lus  de  300 .000  F .

de casiers revêtus d.e Ia marque INTER-BOX litigieuse

déposée pour désigner des casj-ers à boutei l les.

De mêmer uD arrêt, de la Cour d'Appel de PARIS (13

janv ier  lg77 (117)  )  a  tenu compte,  dans une instance en

d.échéance introduite Ie 9 avri l  L974 par une Société BIC

à I 'enconlre d,une SOCiété JANSEN DE WIT SCHIJNDEL

titulaire d'une marque BIX pour désigner des vêtement's

pour enfants, d,une simple correspondance conmerciale.

I t  s 'ag issai t  d 'une le t t re  adressée à I ' in tér ieur  du

délai par une COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION à

I'organisme exportateur de Ia Sociét 'é JANSEN'

ElIe contenait le passage suivant "chaussettes "Bix -

InternationaT,, - vu 7es déLais apportés â Ia l ivraison

de cette marchandise, veuilTez annulet Ia cotwnande â
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7'except ion de 7a tê fêrence 7712 dans Les ta i7 les. .  .  "

A ins i ,  cet te  le t t re  établ i t  b ien qu ' i I  y  a  eu

commerc ia l isat ion de chausset tes sous Ia  marque BIxr  même s ' i I

s 'ag i t  en I ,espèce d,une annulat ion par t ie l le  de Ia  commande.

Une marque AGENA avait été déposée par une Société

AGENA d'ÀNNECY noÈamment pour les services de location

de machines et  d ' insta l la t ions de bureaux '

EIle a été att,raite Ie 2 novembre L987 devant 1e

Tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir prononcer

Ia déchéance de sa marque.

Un jugement  du 8 mars 1988 (11-8)  avai t  re fusé de

reconnal-tre le caractère probant d'une lettre émanant

d,une société ERCE antérieure à Ia date de Ia demande

et proposanË Ia location - vente d'un micro ordinateur

à Ia Société LOC',AGENA.

En revanche en appel, fâ cour de PARIS (2L novembre 1988

( l_19 ) )  a  p r i s  en  cons idé ra t i on  ce t  é Iémen t r j us t i f i an t

I,exploitat ion de Ia marque, Pour rejeter Ia demande en

déchéance.

Sansdou tenes 'ag i t - i l pasdansce t teespèce ,

du rnotif unique ayant conduit au rejet de Ia demande en déchéance

mais, dê L,un de ceux que Ia Cour a retenu pour valoir Preuve de

1 'exploitation de cet'te marque de service '

I l f au tsou l ignerque les ju r id i c t ions

s'attachent pour I 'examen du caractère probanÈ de ce moyen de
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preuve,  au déta i l  préc is  des éIéments

de I 'u t i l isat ion de Ia  marque en tant

f rançais ,  pour  les produi ts  dés ignés)  '

e f f ec tué .

Relevons ici que

à Ia date de Ia

qu ' i I  é tab l i t  ( j us t i f i ca t i on

que tel-Ie, sur Ie terr i toire

Ie courrier lui-mêne était postérieur

demande en déchéance-

Une Société SYNTEX PHARM a assigné le l-8 oct 'obre 1988

une société LABORATOIRE HOMBERGER en déchéance de ses

droits sur la part ie française d'une marque inter-

nat, ionale SINARYL.

par  jugement  du 18 octobre 1989 (L2O),  Ie  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARIS a constaté qU'un courrier du 27

novembre 1988, aux termes duquel un pharmacien parisien

demandait I ,envoi d'un catalogue HOMBERGER afin

d,ef fectuer  une commande postér ieure à I 'ass ignat ionr  t rê

démontrait pas qu'un acte de commercial isation avait été

par ai l leurs une société SHEN MANUFACTURING, citée par

UNE SOCiété THE RITZ HOTEL LIMITED EN déChéANCC dE SCS

droits sur une marque RITZ désignant des ustensiles pour

Ie ménage, a notamment versé une lettre d'un acheteur

Iinge de maison des GALERIES LAFAYETTE. cette lettre en

date du 4 ocÈobre 1989 (d ' ,a i l Ieurs postér ieure à Ia

citat, j-on du 2 aott 1989 ) indiquait Ia sat, isf action

du magasin et sa volonté de recevoir un catalogue des

nouvelles ganmes de couleurs ainsi que les tarifs'

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 novembre

1990 (121 ) )a j ugéquema lg réce t t e l e t t r eexp r iman t
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Ia satisfaction du cl ient, i I  n'était,  produit aucun

autre bon de commande émanant tant des GALERIES

LAFAYETTE que d'autres cl ients français. La déchéance a

d 'a i l leurs été prononcée.

par jugemenÈ du 20 septembre 1989 (L221 Ie Tribunal de

Grande Instance de PARIS a exclu que Ia producÈion des

seules correspondances échangées entre une Société CLUB

MEDITERRÂNEE et son conseil  en marques puisse établir

l 'exploitat ion publique et non équivoque d'une marque

serni-figurative MINI-CLUB dont la déchéance avait été

demandée par une Société IDEAL LOISIRS.

s 3 - LES CONSTAÎS :

Les huissiers de justice sont habil i t 'és à

effectuer à Ia demande des part icul iers des actes relatant des

constatat ions matér ie I Ies .

Cet acte ne vaut que conme

renseignement, Ia preuve contraire étant réservée.

simple

par jugement du 12 novembre L973 (Lz3)rle Tribunal de

Grande Instance de PARIS (Société GALERIES LAFAYETTE ./.

une Société LAFAYETTE RÂDIO ELECTRONICS) r a retenu que

l,exploitation de la marque GALERIES LAFAYETTE dont la

déchéance était sol l ici tée, était justi f iée par un

constat d,huissier attestant de la vente de produit 's à

cette marque.
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Dans une autre affaire, une société REVEL t i tulaire

d'une marque FLORALIE Pour désigner de Ia l ingerie

(c lasse 25)  avai t  ass igné en contrefaçon une soc iété

DEWE INTERNATIONAL laquelle avait conclu à }a déchéance

de la marque opposée, Ie 11 novembre L977. POUr écarter

la  déchéance,  Ia  cour  d,Appel  de PARIS (18 févr ier  1980

(L24)l a notamment retenu I 'authenticité de doubles de

factures produits par le t i tulaire de la marque et cela

au vu de I 'acte d 'un huiss ier  a t testant  qu ' i ls  avaient

ét ,é  pré levés dans les c lasseurs de ce t i tu la i re '

La date du procès-verbal était postérieure à

cel1e de Ia demande en déchéance. Les factures avaient été émises

dans le  dé1a i  de  5  ans .

Par arrêt  du 27 mai  L987 (125)  ,  Ia  Cour  d 'Appel  de

VERSAILLES A débOUIé UNC SOCiété BELL TELEPHONE

LABORATOIRES INC. de sa demande en déchéance part iel le

d'une marque IJNIX déposée par un sieur BoNGRAND

notamment pour les produits de Ia classe 9 ( instruments

éIectr iques, apparei ls Pour enregistrement, Ia

t ransmiss ion,  Ia  reproduct ion du son ou des images) .

La demande en déchéance avait été présentée Ie 25

octobre 1984

or par lettre du 18 octobre 1983 , BELL avait demandé

à BONGRAND de lui céder cette marque.

La Cour  a considéré que I 'u t i l isat ion de Ia

dénomination UNIX, à t i tre de marque, avait été établie
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par  des constats  d 'hu iss ier  dressés les 23 et  24

novembre 1983 et accompagnés chacun d'une photo d'où i l

résultait 1'apposit ion de Ia dénomination sur les

façades de deux magasins.

BELL avait fait observer que les constats étaient

postérieurs à Ia lettre (du 18 octobre 1983) demandant

la cession de la marque Mais Ia cour a écarté cet

argument au motif que les constats étaient antérieurs

à Ia date de 1a demande en déchéance (25 octobre 1-984)

et a relevé que dans un des constats, I 'huissier avait

noté que 1'enseigne UNIX f igurant sur la façade d'un

magas in  "n ' ava i t  pas  7 ' ê ta t  du  neu f " .

En outre, BONGRÂND n,avait pas de raison avant I 'offre

d'achat, de se ménager des preuves d'exploitat ion'

S 4 - LES RAPPORTS D'EXPERTISE :

"Le juge peut commettre toute personne de son

choix pour I 'êclairer par des constatations, par une consultation

ou par une expert ise sur une question de fait qui requiert Jes

Lumiè res  d . ' un  techn ie ien "  (a r t i c l e  232  du  N .C .P 'C '  )  '

Une Société LIOTARD est titulaire d'une marque complexe

comprenant à f intérieur d'une circonférence un cercle

de même centre portant f inscription LILQR et entouré

de L4 pales ou ai lettes de Ia droite vers Ia gauche

et  ressemblant  à  ce l les d 'une turb ine.

EtIe a assigné en contrefaçon les Sociétés GARDENA KRESS
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et GARDENA FRANCE titulaires de deux marques constituées

entre aut re d 'un cerc le  entouré de B pales ou a i le t tes

ressemblant  à  ce l les d 'une turb ine '

Les Sociétés GARDENA ont demandé Ie 4 juit let L974 Ia

déchéance de Ia marque opposée . Un jugement du

Tribunal de Grande Instance de PÀRIS a commis un expert

chargé de rechercher divers renseignements sur les

condit ions d'exploitat ion de Ia marque de LIOTARD.

L'expert ayant déposé son rapport, 1es part ies ont

repris leurs demandes.

par  ar rêt  du 31 mai  Lg78 (L261 '  Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS

s,est  ré férée au rappor t  de I 'exper t  qu i  avai t  constaté

Ia fabrication d'apparei ls divers que la Cour a estimé

être 1es "machines"  et  "ustensiJes"  de jard in couver ts

par Ie dépôt de Ia marque.

Selon Ia  Cour ,  I 'exper t  avai t  pr is  Ie  so in de préc iser

que les documents qui lui avaient été présentés par la

Société LIOTARD lui avaient permis de constater que

ce l l e -c i  "n 'ava i t  pas  cessê  d 'expTo i te r  d 'une  façon

pubTique et non équivoque sa marque pour tout ou

part ie des produits de sa fabtication" '

La Cour a ensuite examiné les documents versés aux

débats établissant Ia fabrication et Ia vente par

LIOTARD dans Ie délai quinquennal de divers art icl-es

compris dans Ia l iste donnée par l 'expert '

ce sont donc les constatations rapportées par

I 'expert  qui  ont  déterminé Ia décis ion de Ia cour.
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TITRE II

LES LIMITES DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :

L 'a r t i c l e  L  7L4  5  du  C .P . I .  énonce  l es

I imi tes du défaut  d 'usage sér ieux.

I I  ass imi le  en ef fe t  à  un usage sér ieux :

celui , , fait  avec -Le consentement du propriêtaire de 7a

marque .  .  .  " ;

ce lu i  "de 7a marque sous une forme nodi f iée n 'en aLtérant

pas  7e  ca rac tè re  d i s t i nc t i f - . . " .

A ins i ,  L 'usage sér ieux de Ia  marque peut  êt re

réal isé par  un t iers  (chapi t re  1)  ou sous une forme modi f iée

(chap i t r e  2 ) .

Enf in ,  des " justes mot i fs"  au non-usage

permet tent  d 'échapper  à Ia  déchéance.  Se pose a lors  Ia  quest ion de

Ia lég i t imat ion du défaut  d ,usage sér ieux (chapi t re  3) .
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Chapitre 1 - L'usage de la marque par un tiers :

L'action en déchéance peut être mise en échec

par  l 'exp lo i ta t ion rée1le et  sér ieuse de Ia  marque par  son

t i tu la i re .  cet  usage peut  également  êt re le  fa i t  d 'aut res

Dersonnes .

La marque est

directement par Ie t i tulaire des droits

t i tulaire la personne physique ou morale

qui ont déposé ou fait déposer Ia margue,

usufru i t ier .  Dans le  cas d 'une ind iv is ion

des  cop rop r ié ta i res  es t  su f f i san te  (1 ) .

normalement exploit,ée

. II  faut entendre par

ou les copropriétaires

ou encore un éventuel

1 'exp lo i t a t i on  pa r  1 'un

Maisr I 'explo i ta t ion peut  auss i  ê t re le  fa i t

d 'un t iers ,  i l  s 'ag i t  a lors  d 'une explo i ta t ion ind i recte.  Ce

principe a été intégré à la l-oi par un amendement proposé par

Monsieur MARCILHACY au nom de Ia commission de législat ion au

cours de Ia discussion en deuxième lecture de Ia proposit ion de

loi relative aux marques, Ie mercredi 16 décembre L964 au Sénat

(2) Cet amendement a été adopté par Ie Sénat puis par

I 'Assemblée Nationale lors de sa séance du vendredi 18 décembre

L964  (3 ) .
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L 'a l i néa  1  de  1 'a r t i c l e  11  de  l a  l o i  du  31

décembre 1964 éta i t  a ins i  conçu :

"Est  déchu de ses dro i ts  7e propr iê ta i re  d 'une marque
"qu i r  ûê  I ' a  pas  expTo i t ée  ou  f a i t  exp lo i t e r . . . .  " .

La directive conmunautaire du 2L décembre 1988

prévu dans son art j-cle 10 consacré à l 'usage de Ia marque un S 3 :

"L'usage de Ia marque avec 7e consentement du t i tulaire
"ou par toute personne habiTitêe à utiTiser une marque
"coTTect ive ou une marque de garant ie  ou de
"cert i f ication est considêré comme usage fait par 7e
" t i t uLa i r e " .

L 'a r t i c l e  27  S  1  a )  de  Ia  l o i  du  4  j anv ie r

1 ,99L ,  cod i f  i é  sous  I ' a r t i c l e  L  7L4  -5  a l i néa  2  a )  du  C .P . I .  ,  p r i s

en application de la directive a pratiquement repris les t,ermes de

la  l o i  de  L964  :

"Est  ass jmiJ.é â un teL usage
"L'usage fait avec le consentement du propriétaire de 7a
"marque ou, pour Les marques collectives, dans Jes
"condi t ions du règlement . "

En l 'absence de p lus de déf in i t ion tég is la t ive

le terme " fa i t  expToi ter"  , in t rodui t  dans la  lo i  de L964,  a été

interprété par Ia jurisprudence comme supposant une autorisation,

un acte pos i t i f ,  du propr ié ta i re  de la  marque.

Le mot "consentement" de La loi de L991, rrê

détermine pas davantage les condit ions dans lesquelles

l 'autor isat ion d 'explo i ter  do i t  ê t re donnée par  le  t i tu la i re  pour

pouvoir être invoquée par Ie défendeur à I 'action en déchéance.
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L'autorisation consentie par }e t, i tulaire peut

résu l t e r :

so i t  d ' un  con t ra t ,  ( sec t i on  1 ) ,

so i t  de I 'ex is tence de l iens pr iv i lég iés entre Ia  soc iété

exploitante et le t i tulaire qui détient une part icipation

dans  ce l l e - c i  ( sec t i on  2 ) .

Section 1 - L'usage oontractuel réalisé par un tiers :

Le t,iers pour exploiter une marque dont il

n 'est  pas t i tu la i re ,  do i t  bénéf ic ier  d 'une autor isat ion accordée

par Ia véritable propriétaire. I1 convient d'étudier l-e fondement

(  S 1)  a ins i  que les caractères (S 2)  de cet  usage contractuel .

S 1 -LE FONDEMENT DE L'USAGE CONTRACTUEL PAR IIN TIERS:

L 'explo i ta t ion contractuel le  peut  ê t re le  fa i t

d ' un  l i cenc ié  ou  d 'un  t i e rs  non  l i cenc ié .

A) L'USAGE PAR Uil LICE]|CrE :

Le t i tulaire de la marque peut arçluer de

l ' exp lo i t a t i on  i nd i rec te  s i  e l l e  es t  l e  f a i t  d ' un  l i cenc ié .
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Tel le  est  Ia  so lut ion adoptée par  Ia  Cour  d 'Appel

de PARIS dans un arrêt  du 13 ju in  1-977 (4)

La Société coRMouls HouLEs, t i tulaj-re de la marque

TIFFANYTa assigné une SociéÈé LE TIFFANY en contrefaçon.

EI le  s 'est  vue oPposer  Ia  déchéance de ses dro i ts  sur  Ia

marque TIFFANY.

En réponse CORMOULS HOULES s'est prévalue de

I'exploitat ion de cet ' te marque réalisée par son

I icencié,  Ia  soc iété LANGUEDOC LOTSTRS.

La Cour  a jugé que "7a concession d 'une Ticence

d' expT0itation réguLièrement inscrite au Registre

Nat ionaT des Margues comme en J ' ,espèce,  est  ass imiTée

par  L 'ar t icTe 1L â une expToi ta t ion dès Lors que 7e

Ticenciê 7 '  expToi te  ef fect ivement .  "

Ainsi deux éléments seraient à prendre en

compte :  Ia  l icence régul ièrement  inscr i te  au R.N'M'  e t '

I 'exp lo i ta t ion ef fect ive par  Ie  l icencié.  Nous verrons p lus lo in

que I , inscr ip t ion n,est  en réal i té  pas une condi t ion nécessai re.

La jurisprudence unanime exige une

exploitat ion effective de Ia marque Par Ie l icencié '  La seule

concession de l icence ne vaut  pas en e l le-même explo i ta t ion.

Se pose en outre Ia question de savoir si peut

être retenue I 'exploitat ion de Ia marque lorsque Ie contrat en

vertu duquel el le a ét,é exploitée par un t iers se trouve résolu,

rés i I i é  ou  annu lé .
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1)  L 'usage par  un  l i cenc ié  do i t  ê t re  e f fec t i f  :

C'est Ia posit ion du Tribunal de Grande Instance de

PARIS dans un jugenent  du L2 ju in  L972 (5) .

La société MULLIEZ t, i tulaire de la marque TRADITToN a

été assignée en déchéance par Monsieur HALARD. Le

Tribunal a jugé que le document communiqué par Ia

défense,  une l icence d 'explo i ta t ion consent ie

pour Ia France, ne pouvait être déterminant car Ia

l icence ne const, i tuait pas à el le seule la preuve d'un

usage . La déchéance a été prononcée.

La Cour  de PARIS dans un arrêÈ du 13 ju i t le t  1988 (6)  a

adopté une solution identique à propos d'une action en

déchéance dir igée contre Ia marque SOS CELLULITE.

Ces solutions doivent, être pleinement

approuvées car si Ie contrat de l icence prouve l 'autorisation

donnée au l icencié d 'explo i ter  la  marque l i t ig ieuse,  i l  ne

const , i tue pas un fa i t  matér ie l  d 'usage.

En revanche, lorsque le défendeur à l 'action

en déchéance invoque I 'ex is tence d 'un contrat  de l icence,  i l  do i t

en rapporter Ia preuve.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS saisi par la

Société DURER d'une action en déchéance de Ia marque
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SAFARI propriété de Ia Société DIPARCo a jugé Ie 31

janv ier  L976 (7)  que I 'u t i l isat ion du terme SAFARI par

une société dont i t  n'était pas prouvé qu'el le était

Iiée à la société propriétaire par une concession de

licence ne constituait pas un acte d'exploitat ion.

2) L ' incidence du défaut de publ icat ion du contrat  de
I  i cence :

Se lon  l ' a r t i c l e  L  7L4  -7  du  C .P . I .  ( qu i

repr is  l - 'ar t ic l -e  14 de la  lo i  du 31 décembre 1964)  :

"toute transmission ou modification des droits attachés â une
"marque enregistrêe doit, pour être opposable aux tiers, être
"inscrite au Registre National. des Marques. "

A défaut  de publ ic i té ,  l 'ac te n 'est  pas

opposable aux t iers. Une lecture resÈrict ive de ce texte

interdirait au défendeur à l 'action en déchéance de se prévaloir

de  I ' exp lo i t a t i on  réa l i sée  pa r  un  l i cenc ié  non  i nsc r i t  au  R .N .M. .

La jur isprudence n 'a  pas su iv i  cet te  vo ie.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 4 mars L974 (8) a

confirmé sur ce point Ie jugement du Tribunal de Grande

rns tance  de  PARIS  du  13  j anv ie r  L973  (9 ) .

Monsieur FUNES, t i tulaire de deux marques DIF et d'une

marque DIF MAILLE, a assigné en contrefaçon de marque Ia

Sociét,é BATA qui avait utilisé et déposé une marque DIF

postérieurement aux dépôts effectués par lui.  A t i tre

reconventionnel, la Société BÀTA a conclu au prononcé de

la déchéance pour défaut d'exploitat ion sur les trois
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marques de FUNES. FUNES s'ét,aj-t prévalu de

I'exploitat ion réalisée par deux sociétés dont i I  était

le gérant : les ETABLISSEMENTS FUNES puis la Société

D,EXPLOTTATION DES ETABLISSEMENTS FT,NES. I,A SOCiéIé BAÎA

soutenait que 1'exploitat ion par ces deux sociétés ne

Iu i  é ta i t  pas opposable dès lors  gu ' i l  n 'y  avai t  pas eu

inscr ip t ion d 'une l icence d 'e>çlo i ta t ion ou d 'un appor t

à ces sociétés au Registre National des Marques

conformément  à l 'ar t ic le  L4 de l -a  lo i  de L964.

La Cour a rejeté cette argumentation.

E I l e  a  re tenu  "qu ' i 7  ne  s 'ag i t  pas  d 'un  l i t i ge  en t re

deux cessionnaires ou concessionnaires de droits"

EI Ie  a posé en pr inc ipe que Ie  défendeur  à I 'act ion

devait seulement rapporter la preuve que Ia marque

avait été en fait exploitée au cours de Ia période

quinquennal-e concernée.

E1le a rappelé également qu' i l  a toujours été admis que

I'exploitat ion de Ia marque pouvait être indirecte.

L'opposabil ité de I 'exploitation de la marque

par un l icencié n'est-elle pas nécessairement subordonnée à une

publ ic i té du cont,rat ,  de l icence au R.N.M. ?

Seule compte en effet Ia réali té de

1 'explo i ta t ion ou de I 'absence d 'explo i ta t ion.

Selon Ia  le t t re  même de I 'ar t ic le  L 7L4-5

al inéa 5 du C.P. I .  Ia  preuve de I 'explo i ta t ion peut ,  ê t re appor t 'ée

par tous moyens.
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Comme I 'a retenu l-a Cour de PARIS, dans Ia

mot ivat ion de I 'ar rêt  FLNES,Ia référence à la  pubt ic i té  n 'a

d,intérêt que pour résoudre un l i t ige entre cessionnaj-res ou

concessionnaires et établir un ordre de priori té entre eux.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Pat jugement du

28 septembre L976 (10) ,  s ta tuant  sur  une act , ion en

déchéance introduite par la Société CRÀTER contre Ia

marque CRATER propriété de Ia Société CALTEX SAF , a

jugé que "7 'ar t ic le  LL de 7a lo i  du 37 décembre 7964

n'ex ige pas en outre I ' insct ip t ion â 7 ' Inst i tu t  Nat ional

de 7a Propriété IndustrieTTe de 7a convention en vertu

de  7aque77e  7 'expTo i ta t i on  es t  réaL isêe . "

Le Tribunal de Grande Instance d'AÀINBCY dans un jugement

du 1er décembre L982(11)a adopté une solution identique.

La Société STENVAL avait sol l ici té Ia déchéance pour

défaut d'exploitat ion des droits sur la marque COKTAIL

détenus par Ia sociét,é LES FROMAGERS SAVOYARDS.

Le Tribunal a entre autres retenu l 'exploitat ion

indirecte de Ia marque en vertu d'une l icence consentie

à I'UNION LAITIERE NORITIANDE et à toutes les sociétés de

ce groupe.

I l  importe Pêu, selon ce jugement, "que Ie contrat de

T icence  n 'a i t  pas  ê té  pub l i é  â  J . ' f .N -P . f .  Pu i sque

7'exploitat ion est jugêe effective seul 'ement si 7a

Licence est réellement expToitée" -

La Cour  de PARIS dans un arrêt  du 26 ju in  1986 (12)
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(sociéré oRBAI{ BoIs ./ .  société DEUTSCHE NOVAPAN KG)

ret ient ,  que , ,b ien qu 'une J. jcence n 'a i t  pas étê inscr i te

au Registre National des Marques iL?'en reste pas moins

que I 'exploitat ion invoquée est un fait incontestable".

Le considérant de la Cour d'Appe1 de PÀRIS dans un arrêt

du  ?  fév r i e r  1989  (13 )  mér i t e  d 'ê t re  re tenu .

JEAN-PIERRE LASSOEUR t.it,ulaire de Ia marque A * CONSEILS

a assigné en contrefaçon les Sociétés A PLUS FITANCE et A

PLUS HOLDING. A t i tre reconventionnel ces deux sociétés

ont demandé Ia déchéance des droits de LASSOEUR sur la

marque A + CONSEILS.  Ce dern ier  s 'est  préva1u de

I'exploitat ion par l-a Société A+ CONSEfLS ' son l icencié

en ver tu d 'un contrat  du 4 mai  L982 inscr i t  au R.N.M. le

16  av r i l  l - 987 .  Pour  Ia  Cour  :

" cette opposabil i té (aux t iers à la date de l-a

publication ) est sans intêrêt sur 7'apprêciation de

7 'expToi ta t ion dont  7e t i tu la i re  de Ia  marque doi t

rappor ter  7a preuve,  s 'ag issant  d 'un fa i t  qu i  peut  ê t re

établi  par tous moyens ; que 7'expToitation peut être

soit directe sojt indirecte, rêa7isée pour son compte

par  un  t i e rs " .

soulignons subsidiairement une innovation de

1991 .

II existe une situation supplémentaire dans

Ia publicité d,un cont,rat de l icence est nécessaire:

l ,action en contrefaçon est intentée par Ie l icencié

ou lorsqu ' i I  in terv ient  à  I 'act ion en contrefaçon



intentée par le t i tulaire de

de son pré jud ice dans les

C .P . I . .

498

Ia marque pour demander réparation

condi t ions de I 'ar t , ic le L 7L6-5 du

3)  L ' i nc idence  de  la  réso lu t ion ,  rês i l i a t ion  ou  de
l 'annulat ion du contrat  en vertu duquel  une marque
a étê exploi tée :

Si  Ie  contrat  est  résolu i f  est  censé n 'avoi r

jamais exist.é et les part ies doivent êt,re remises en 1'ét 'at '  où

el les se t rouvaient  avant  de passer  Ie  contrat .

En revanche la  rés i l ia t ion pr ive d 'e f fe t  Ie

contrat  pour  I 'aveni r .  Dans ce cas,  Ie  t i tu la i re  de Ia  marque

pourra invoquer  I 'exp lo i ta t ion du l icencié jusqu 'au jour  de Ia

rés i l i a t i on .

Cependant, peut-on considérer qu'une

résolut ion puisse pr iver  d 'e f fe t  I 'exp lo i ta t ion de Ia  marque par

Ie I icencié a lors  autor isé ?

La réponse doit,  à notre sens, être négative

car i1 convient de s'attacher aux faits matérie1s de

l 'explo i ta t ion pour  le  compte du t i tu la i re .

Les conséquences de Ia résolution ne

pourraient atteindre à cette situation de fait.  En outre Ie

demandeur à l ,action en déchéance, étant un t iersr rê pourrait se

prévalo i r  d 'une résolut ion 9ui ,  Pour  le  passé,  I I 'ê  d 'e f  f  e t ,s

qu 'en t re  l es  pa r t i es .

A la différence de Ia résolution, 1'annulat,ion

d,un contrat  sancÈionne l 'abeence d'un ou de plusieurs éIéments

const i tut i fs d 'un contrat .
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L'existence même du contrat est atteinte

lorsqu'une des quatre condit. ions de validité d'un contrat, exigées

par  l ' a r t i c l e  1108  du  Code  C iv i l ,  f a i t  dé fau t  :

"Le consentement  de Ia  par t ie  qu i  s 'ob l ige;
"sa capaci té  de contracter  I
"un objet qui forme Ia matière de L'engagement ;
" t )ne  cause  l - i c i t e  de  I ' ob l i ga t i on " .

L 'absence d 'une de ces condi t ions af fecte Ia

formation même du contrat.

Faut-i l  en déduire que le t i tulaire de Ia

marque ne pourra plus opposer à une action en déchéance

t'exploitat ion qui en aurait ét,é faite en vertu d'un contrat

depuis annulé ?

II faut avoir égard au grief qui a conduit à

prononcer  la  nu l l i té  :

I 'absence de cause ou d 'ob jet  l ic i tes nous para l t

avoir une portée absolue. Le vice affectant le

contrat Ie rend inexistant.

- En revanche, la null i té prononcée pour vice du

consentement ou défaut de capacité est régie par les

principes propres à ces matières.

Au risque de schématiser à outrance, rappelons que la

null i té prononcée pour un tel motif  ne peut

préjudicier à la part ie dont le consentement a été

vicié ou à cel le qui n'avait pas la capacité

jur id ique de s 'engager .
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B) L'AUToRrSATroil C0IITRACTUELLE Eil DEHoRS DU CoIITRAT
DE LICEI{CE :

L'exploitat ion Par un t iers peut ne pas

résul ter  d 'une concession de l icence de marque.  Pour  que Ie

t i t u la i re  pu i sse  s 'en  p réva lo i r ,  i I  do i t  é tab l i r  qu 'e l l e  a  eu  l i eu

pour son compte.L'autorisation peut être donnée par Ie t i tulaire

ou  Dar  un  t i e rs .

1)  L 'au tor isa t ion  es t  donnée par  le  t i tu la i re  de  la
marque:

Un sieur CHARLES a déposé la marque DIND'OR Ie L2 juin

L967.  La Société SOPROSUR a bénéf ic ié  d 'une autor isat ion

gratuite de commercial iser des produits sous Ia marque

DIND'OR en L969 . En décembre 1974 Monsieur CHARLES

a révoqué cet,t,e autorisation, Ia Société SOPROSUR a

alors revendiqué Ia propriété de Ia marque.

Monsieur CHARLES a assigné SOPROSUR en contrefaçon pour

la période postérieure à Ia révocation de

I'autorisation. A t i tre reconventionnel, SOPROSUR a

sol l ic i té  , le  30 ju in  L977 r Ia  déchéance des dro i ts  de

CHARLES sur Ia marque DIND'OR.

Pour SOPROSUR, I 'autorisation gratuite dont eIIe

bénéf ic ia i t  n 'é ta i t  pas une concession de l icence et  son

exploitat ion ne s'est donc faite ni au nom ni pour Ie

compte de GHARLES. 
.-,=,,, , ,  
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La Cour  de PARIS dans un arrêt  du 26 septembre L979 (14)

a jugé que c'est en va5-n que SOPROSUR a fait valoir

qu 'e l l e  n 'ava i t  pas  béné f i c i é  d 'une  concess ion  de

l icence au sens s t r ic t .

EIle a retenu que même si l 'aut,orisation ne pouvait

pas être assimilée à une concession gratuite de l icence,

cet usage gratuit devait rentrer en ligne de compte dans

I'appréciation de la condition d'exploitation dès lors

que la toi prévoit,  sans restr ict ion, la possibit i té

d'une exploitat ion indirecte.

L'arrêt a enfin précisé que contrairement à ce qui était

al légué par SOPROSUR, 1'exploitat ion de 1a marque

li t igieuse pouvait être opposée en premier l ieu à

1 'explo i tant  dès lors  qu ' i I  ne pouvai t  ignorer  les

droits du t i tulaire de Ia marque.

Une fois 1'autorisation révoquée ou Ie contrat

de l icence annulé,  le  t iers  ne peut  cont inuer  l 'exp lo i ta t ion de la

marque à peine d'êÈre poursuivi pour contrefaçon.

Aussi face à une action en déchéance le

t i tulaire ne pourra invoquer Ie bénéfice de l 'exploitat ion par le

t iers  que jusqu 'au jour  de la  révocat ion de l 'autor isat ion.  S i  le

t iers  poursui t ,  néanmoins l 'exp lo i ta t ion la  marque ,  i I  n 'y  est

p lus  au to r i sé .

De même Ie t i tulaire ne pourra pas se

prévaloir de la durée d'exploitat ion postérieure à }a révocation

puisque cett,e exploitat ion n'était plus autorisée.
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Ainsi l 'exploitat ion par un t iers en dehors du

contrat de l icence peut être invoquée.

C'est Ia posit ion de Ia Cour d'Àppel de PARIS exprimée

notamment  par  un arrêt  du L7 novembre 1988 (15)-

La soc iété FoURNIER a déposé , Ie  24 janv ier  1984r la

marque ZESTE pour désigner des boissons

La Société SOURCE PERRIER a déposé deux marques

figuratives complexes ZESTE et PERRIER ZESTE

respect ivement  Ie  2t  mars 1986 et  Le 2 avr i l  1986.

La Société PERRIER, assignée en contrefaçon, a sol l ici té

Ia déchéance pour défaut d'exploitat ion de Ia marque

ZESTE propriété de Ia Société FouRNrER.

Cette dernière a opposé 1'exploitat ion réalisée par une

Société BERGER.

La Cour a retenu que le propriétaire d'une marque peut

Ia faire exploiter par un t iers sans pour autant lui

concéder  une l icence.

FOURNIER a produit un contratrconclu avec BERGER du ler

ju in  Lg7g,  b ien antér ieur  au l i t igeret  qu i  se borne à

autoriser BERGER à stocker, expédier, I ivrer, facturer.

C'est en application de ce contrat que BERGER a vendu

des produits de marque ZESTE.

Ce qui  importe,  c 'est  I 'autor isat ion accordée

à un tiers , Ia qualif ication donnée au contrat n'étant Pas elle-

même déterminante.
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Une Société UNION DES CHAUSSEURS FRÀNCAIS titulaire de

la marque ARBELLE CREATIONS a assigné en contrefaçon les

ETABLISSEMENTS GRICHET et GRICHENDLER qui exploitent,

une marque ARABELLE GRICHENDLER couvrant des produit's

SiMilAiTES. LES ETABLISSEMENTS GRICHET ET GRICHENDLER

ont sol l ici té le prononcé de Ia déchéance pour défaut

d'exploitat ion des droits de I ' I INION DES CHÀUSSEURS

FRANCÀIS sur sa marque ARBELLE CREATIONS. Cett'e

dernièrera fait val-oir que 1'exploitat ion de la marque

avait été contractuellement et valablement confiée à une

société t ierce. La Cour de PARIS dans un arrêt du L6

févr ier  L974 (16)  a accuei l l i  ce moyen de défense et  a

jugé qu'étaient inopérants les arguments selon lesquels

d'une part les statuts de Ia Sociét 'é UNION DES

CHAUSSEURS FRANCAIS lui interdisaient une tel le

t ransmiss ion de ce dro i t ,  ê t  d 'aut re par t ,  la  soc iété

in t inée ut i l isera i t rpour  ses produi ts '  une marque

s im i la i re .

Ains i ,  seule compte I 'explo i ta t ion ef fecÈive

de Ia marque. I1 faut que Ie t i tulaire ait eu Ia volonté

d 'autor iser  l 'exp lo i ta t ion par  un t iers  peu impor tant  a lors  que

les statuts de la société t i tulaire du droit soient contraires si

cet te  autor isat ion ex is te de facto.

Le t i tulaire qui se prévaut de I 'exploitat ion de sa marque par

t iers doit rapporter Ia preuve de son autorisation.
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C'est  Ia  so lut ion rappelée par  Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS

dans un arrêt  du 6 novembre 1986 (17) .

Un propriétaire qui prétendait que sa marque avait été

uti l isée cotnme t i tre de revue par un t iers devait alors

prouver que cette exploitation avait été faite avec son

accord, par conséquent en vertu d'un acte de volonté de

sa  pa r t .

La Cour a considéré conme essentiel le la

preuve de ce que I 'exploitat ion éLait,  la conséquence d'un acte de

volonté du t i tu la i re .

2)  L 'engagement  d 'un  t ie rs  peut  l ie r  le  p ropr ié ta i re :

I1  ar r ive que I 'accord de vo lonté du t i tu la i re

de Ia  marque puisse résul ter  de l 'engagement  d 'un t iers .

La Société de droit suisse ESSO avait acquis les marques

int,ernationales AREXONS par contrat du 9 juin L972

auprès de Ia Société i tal ienne SIPAL AREXONS.

La Société américaine STANDARD OIL COMPANY , société

mère de Ia Société ESSO avait alors demandér Pêr let,t ,re

du L2 ju i l le t ,  L972,  à une soc iété REXSON de cesser

d'uti l iser la dénomination REXSON

Le 23 mars L976,  Ia  Société REXSON avai t  ass igné la

Sociét,é ESSO en déchéance pour non exploitat,ion de ses

droits sur Ia marque ÀREXONS dans l-es cinq ans précédant

sa  demande  (23  mars  L97 l  23  mars  1976) .
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La Sociét,é ESSO a opposé à cette demande que sa marque

avait été exploitée par Ie cédant du 23 mars L97L au

jour de Ia cession des marques, puis pour la période

postérieure, par Ia Société SIPAL AREXONSrcette fois en

tant  que sa l icenciée du 9 ju in  L972 au 23 mars 1976.

ESSO soutenait que la l icence exclusive concédée

à une société srPAL AREXONS par STANDARD OrL COMPÀIIY

selon contrat  des 30 mai  e t  8  ju in  1972 s 'analysai t  en

une stipulation pour autrui à son profi t .

La Société Esso avai t ,  dès 1 'acquis i t ion des marques,

autorisé Ia société i tal j-enne à en poursuivre I 'usage

ce qu'el le a confirmé par convention du 21 décembre

L976 .

La Société REXSON soutenait que ESSO ne pouvait pas

se prévaloir de 1'exploit,at ion par SIPAL en qual5.té de

I icencié à par t i r  du 9 ju in  1972.  Selon eLle en ef fe t

Ia STANDARD OIL COMPANY ne pouvait confier une licence

sur  les marques dont  e l le  n 'é ta i t  pas t i tu la i re  et  ne

pouvai t  d 'a i l leurs I 'ê t re  en ver tu de 1 'Arrangement  de

MADRID en tant que société de droit américain.

ElIe prétendait donc que 1'exploitat ion de la marque

pour compt,e de ESSO ne pouvait être décomptée qu'à

part ir du 21 décernbre 1976 date de Ia convention.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement

du L7 octobre L977 (18)  a écar té l 'argumentat ion

développée par Ia Société RExsoN. I l  a souligné que Ia

société américaine n'avait pas de droit de propriété sur

Ies marques AREXONS. Mais Ie contrat passé entre cel le-

c i  e t  Ia  SIPAL engageai t  les soc iétés af f i l iées sous le
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cont,rôle des part ies au contrat. Ot, Ia Société ESSO

était bien une filiale de Ia STANDARD OIL COMPANY.

Selon Ie Tribunal, cet engagement' n'était pas

constitut i f  d'une stipulation pour autrui au sens de

I'art icle Ll-zL du Code Civi l  puisque celle-ci ne saurait

faire naltre qu'un droit au profi t  de Ia SIPAL et non

met,tre à sa charge une obligation stipulée.

Le Tribunal a requalifié cet engagement en une

convention de port,e-fort ( art icle LL20 du Code Civit)

En effet Ia société américaine Promettait que sa

f i l ia le ,  Ia  Société ESSO t iendra i t  I 'engagement

d 'accorder  une l icence à la  SIPAL.

Cette promesse pouvait êt,re consentie sans mandat

exprès de la Société ESSO (t i tulaire de Ia marque) '  et

Ia société américaine ne pouvait avoir de droit sur Ia

chose  ob je t  de  I ' ob l i ga t i on .

Le Tribunal a relevé que cet engagement même s' i l

n ' ava i t  pas  fa i t  1 ' ob je t  d ' une  i nsc r i p t i on  au  R .N .M.

était opposable comme "éLêment de preuve d'expToitation"

au demandeur en déchéance.

Le fait que la Société EsSo ait rat i f ié la promesse de

porte-fort de Ia société américaine (des 30 mai et 9

ju in  L972)  pa r  I ' oc t ro i  d ' une  l i cence  qu 'à  une  da te

postér ieure (2L décembre L976)  à ce l le  de 1 'ass ignat ion

en déchéance était sans portée. La rati f ication de

I'acte passé par un porte-fort, rétroagit au jour de cet

ac te .
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Ains i r  le  t i tu la i re  d 'une marque peut  êt re

engagé par Ie moyen d'une promesse de port 'e-fort, par une société

qui  le  contrôIe,  à  accorder  une l icence d 'explo i ta t ion à un t iers .

Le point de départ du contrat de licence

rétroagit dans ce cas au jour de I 'engagement du porte-fort.

L'expl0itat ion faite de la marque en exécution

de cet engagement I 'est réputée pour le compte du t i tulaire.

S 2 - LES CARACÎERES DE L'USAGE PAR LE IIERS AUTORISE:

Le tiers autorisé doit exploiter Ia marque du

titulaire au nom et pour Ie compte de celui-ci, de manière non

équivoque eL en tant que teIIe.

A) L'USAGE DoIT ETRE PoURSUM AU ll0ll ET PouR
LE COIIPTE DU TITULAIRE :

C,est la solution rappelée par Ie jugement du Tribunal

de Grande Instance de PARIS du 15 févr ier  1980 (19) .  La

Société des ETABLISSEMENTS DAI{IEL t i tulaire de Ia marque

LE REGENT a été assignée en déchéance par Ia Société

TELEFUNKEN AEG. Pour rejeter la demande, Ie Tribunal a

retenu que la marque des ETABLISSEMENTS DAIIIEL avait été

exploitée en son nom et pour son compte comme cela

avait été stiputé dans le contrat de location-gérance

conclu avec la Sociét,é REGENT SERVICE.
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B) L'USAGE D0IT ETRE ]t01t EQUTVOQUE :

La société i tal ienne SIROFLEX a chargé en 1-965 Monsieur

MANALT de Ia vente de ses produits en France.l{ANALT

s'est  subst i tué la  Société SERVISION. Par  contrat  du 1er

jui l let L972 la société STROFLEX a confirmé à I{ANALT ou

à toute autre société qu' i l  pourrait désigner,

1 'exc lus iv i té  de la  vente de ses ar t ic les en France.

MANALT s'est substitué SOFEPLA, devenue SODIFLEX, dont

i l  était administrateur.

Le 22 ju i l le t  L978,  la  Société SIROFLEX a rés i l ié  les

convent ions I 'un issant  à  SODIFLEX.EI Ie a appr is  que Ia

Société SERVISIoN (son mandata i re)  avai t  se lon e l le

frauduleusement déposé la marque SIROFLEX. SERVISION

avait accordé une l icence d'exploit,at ion de cette

marque à SODIFLEX.

La soc iét ,é  SIROFLEx a ass igné,  le  25 janv ier  L979,  la

Société SERVISION en déchéance de ses droits sur 1a

marque SIROFLEX (déposée Ia première fois le 4 mars

L966  ) .

La Société SERVISfON a soutenu que 1'exploitat ion de 8a

marque s'était faite par f intermédiaire de MAtitALT et

des soc iétés qu ' i l  s 'é ta i t  subst i tué,  qu i  avaient ,

I 'exclusivite de vente en France des produits SIROFLEX.

Pour  SERVISIONTIa marque l i t ig ieuse n 'a  pas cessé d 'ê t re

explo i tée jusqu 'à 1 'ass ignat ion , "7a Société SIROFLEX
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Iivrant et facturant ses produits â la Sociêté SODIFLEX

émanation de I4ANALT et agissant pour 7e compte de ce

dernier et pour SERVISION. " SIROFLEX n'aurait pas

cont inué ses l iv ra isons s i  e I Ie  avai t  est imé

I' exploitat ion équivoque.

La Cour de PARIS confirmant un jugement du Tribunal de

Grande Instance de PARIS du 4 octobre L979 (2O1,  Par  un

arrêt, du 4 novembre 1980 (2L, a prononcé la déchéance

des droits de SERVISION sur 1a marque SIROFLEX

La Cour a rappelé que pour que 1'exploitat ion puisse

être retenue cornme non équivoque, i l  fal lait '  que le

t, i tulaire 1'ait fait  exploiter en tant que marque

déposée et en tant que proprj-étaire de cette marque.

Le dro i t  exc lus i f  d 'u t i l iser  la  marque SIROFLEX consent i

par Ia Société STRoFLEX à MANALTT D€ pouvait pas viser

Ia marque SIROFLEX déposée Ie 4 mars L966 par SERVISION.

La soc iété i ta l ienne n 'en ét ,a i t  pas t i tu la i re .

f l  ne  s ' ag i ssa i t  donc  que  d 'une  au to r i sa t i on  d 'u t i l i se r

sa propre ra ison soc ia le  qu 'en tant  que marque d 'usage.

En outre, SERVISION, produisant des factures de

redevances adressées à SODIFLEX Pour 1'ut i l isation de

cette marque, a aff irmé avoir concédé à SODIFLEX I 'usage

de sa marque déposée SIROFLEX

La Cour n'a pas tenu compt'e de ces faits au motif  que Ia

concession non publ iée au R.N.M. n 'est  pas opposable au

t iers  (notamment  la  Société SIROFLEX).

Ot, conme nous I 'avons examiné ci-dessus,

I ' i nsc r i p t i on  au  R .N .M.  d 'une  l i cence  de  marque  n 'a  pas  à  ê t re
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prise en compte lors

d 'une marque par  un

motivation ne nous

déchéance,  en ra ison

de I 'examen de Ia  réat i té  de I 'explo i ta t ion

tiers dans une action en déchéance' Cette

semblait pas nécessaire pour prononcer 1a

du caractère équivoque de 1'exploitat ion'

La Cour a également retenu que suivant des documents

produits , Ia société SIRoFLEX avait t ivré des produits

à SODIPLEX antérieurement à I 'assignation en déchéance'

I1 n'était pas fait mention dans ces documents que la

dénomination serait une marque déposée'

ElIe a jugé que SoDIFLEX était substituée à MANALT et

était ai-nsi devenue mandataire de la Société SIROFLEX.

Cet.te dernière était donc en droit de considérer que les

produits commercial isés sous la dénominat, ion SIROFLEX

par SODIFLEX l 'était pour son compte'

L'exploitat ion par SoDIPLEX de Ia marque

déposée par SERVISION avait donc bien un caractère équivoque'

Relevons également I 'arrêt de Ia cour de PARIS (27

janvier lgg4 (22)) qui a prononcé Ia déchéance des

droits de Monsieur LOUFRÀNI sur Ia marque semi-

f igurative SMILE , que Ia Société SERIGRAPI{IE KIM'

assignée en contrefaÇon, avait reconventionnellement

sol l ic i té  pour  les produi ts  des c lasses 24 et '  25.

Monsieur LOUFRANI soutenait que sa marque avait été

exploitée. II  a produit des contrats de concession

de l icence et  de sous- l icence,  ê t  just i f ia i t  de Ia



511

perception de redevances perçues en exécution de ces

contrats pour les Produits visés.

Tous ces contrats mentionnaient bien Ie numéro de Ia

marque v isée de te l le  sor te qu ' i l  n 'y  avai t  pas,  se lon

LOUFRANf,  "d 'ambigui tê  sur  I 'ob jet  du dro i t  concédê " .

La Cour a jugé que l 'exploit,at ion n'avait pas eu l ieu

à t i tre de marque.

EIIe a considéré que Ia fonction du droit de marque,

à savoir f  identif ication de I 'origine du produitt

n ' ava i t  pas  êEé  respec tée .

Les produi ts  n,éta ient  pas ident i f iés par  Ie  s igne SMILE

mais par des marques différentes 9ui, selon Ia Cour'

ont écl ipsé Ia fonction dist inctive de ce signe.

Le signe ne serait "qu't)n éIêment décoratif  donnant

au produit son apparence extérieure ou manifestant

7e rat tachement  de ce lu i  qu i  7 'arbore à une modetune

manière d 'ê t rer  uD sty le  de v ier"  e t  dont  LOUFRÂNI

a fait Ia promotion.

La Cour  s 'est  également  référée à un ar t ic le  de presse

dans lequel LOUFRANI explique Ia promot'ion du signe

déposé .

Ce signe était ut i l isé par de nombreuses personnes

de manière i l léga1e' pour laisser monter cette mode.

La Cour a jugé que LOUFRÀNI, €D déposant ce signe

pour de nombreuses classes de produits et de services,

I 'a rendu pratiquement indisponible.

Selon Ia Cour, Ie signe est recherché pour lui-même

par Ia  c l ientè le.  "La notor iê tê du s igne n 'est  en aucune

façon 7 iêe à ce77e de 7 'or ig ine des produi ts  qu ' i7

éf::î;
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revêtt mais a êté recherchée et obtenue pour 7e signe

l-ui-même".

Le droit des marques a ét 'é dévoyé de sa f inal i té. Ce

dépôt const, i t ,ue une entrave injusti f iée à Ia l iberté

d 'express ion et  à  ce l le  du commerce et  de I ' indust r ie

puisqu' i I  t .end à procurer au déposant, Par substitut ' ion,

un avantage auquel i l  ne pourrait prétendre sur le

terrain plus approprié des arts appliqués ou de la

création art ist ique, Ie signe en cause étant manifeste-

ment dépourvu d'originali té et de nouveauté.

L'exploitat ion ét,ait donc équivoque.

Cet arrêt doit être rapproché de celuir êr sens

contra i re ,  de Ia  Cour  de PARIS du 23 avr i l  L992 (23) ,

concernant Ia déchéance pour défaut d'exploitat ion de

la même marque f igurative SMILE dont est t i tulaire

LOUFRÀNI. La demande concernait également Ies produits

ves t imen ta i res  ( c lasse  25 r .

Monsieur LOUFRANI a opposé à cette demander uû

contrat de l icence signé avec Ia Société LICENCE

PRODUCTION laquelle a accordé, conformément à Ia

l icencer  urr  dro i t  d 'explo i ta t ion à d iverses

Sociétés dont  OKS.

La Cour  a constaté l 'e f fect iv i té  de I 'explo i ta t ion

de Ia marque par Ia Société OKS et Par une autre

sous-l icenciée qui a adressé un récapitulati f  des

ventes des art icles SMILE pour un certain mont,ant.

La Cour a ainsi jugé que LOUFRÀNI a justi f ié d'une

exploitat ion sérieuse, publique et non équivoque
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de sa marque.

Les deux arrêts examinés partent des mêmes

ci rconstances de fa i t .

L'arrêt, de L992 a constaté que I 'exploitat ion

par un l icencié valait,  exploitat, ion pour Ie compte de Monsieur

LOUFRÀNI.

L'arrêt de L994 a introduit une notion

supplémentaire, Ia recherche de Ia nature réelle du dessin styl isé

au not i f  que ce dess in n 'avai t  Pas été ut j - l isé seul  mais  en

association avec des dénominations que la Cour a dit être des

marques différentes qui identif ient en réali té le produit.

EI Ie  a retenu que le  s igne SMILE n 'est  p lus

qu,un é lément  de décoraÈion,  qu ' i I  n 'é ta i t  p lus ut i l isé en tant

que marque, et que 1'exploitat ion était donc équivoque.

Avec Ie détai l  de cette motivation' Ia Cour a

rappelé Ie principe selon lequel l 'exploitat ion doit avoir l ieu en

tant que marque et uniquemenÈ.

Relevons que par arrêt du 28 novembre 1995 (241 '  Ia

Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation a censuré

I 'ar rêt  du 27 janv ier  L994 pour  v io la t ion de l 'ar t ic le

11  de  l a  l o i  de  L964 .

En effet, la Cour de PARIS avait constaté que Ie signe

déposé pour désigner des vêtements, "f igurant sur des

pantaTons,  f t t -ce à cÔtê d 'un autre s igne,  é ta i t  u t iT isé

dans des conditjons ne eontrevenant pas au droit des

marques" .
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c) L'usAGE DorT PoRTER SUR l-A IIARQUE Etl TANT
QUE TELLE :

C'est Ia solution qui a été retenue dans un

jugenent du Tribunal de Grande Instance de PARIS du L5 juin L984

(2s)  .

Monsieur JEANDET avait déposé en son nom personnel Ia

marque ALFATRONIC Ie 21 mars L977 '

Le 27 avr i l  1977,  i I  a  été embauché avec ef fe t  au l -5

mars Lg77 par la Société METROLOGIE en quali té de chef

de Ia division ALFATRONIC.

Le 25 janvier Lg78 Ia division ALFATRONIC a été

const, i tuée en une société dist incte de Ia Société

METROLOGIE. Certains administrateurs étaient communs aux

deux soc iétés.

Monsieur JEANDET est passé au service de Ia SociéÈé

ALFRATRONIC qui  l 'a  l icencié le  28 aot t  1981

Le30novembreLgSz laSoc ié téA I ,FATRoNICaass igné

JEANDET en déchéance de ses droits sur Ia marque

ALFATRONIC. Ce dernier s'est prévalu de 1'exploitat ion

de sa marque du fait de I 'existence de Ia division

ALFATRONIC AU SEiN dE IA SOCiété METROLOGIE EI dE IA

constitution de Ia Société ALFATRONIC'

Or r l eT r i buna ln ' apas re tenuce t t ea rgumen ta t i on ' La

dénomination t i t igieuse n'avait pas été exploitée à

. titre de marque pour désigner les produits visés dans le

dépô t . Le fa i t que lemo t 'ALFATRoNICa i t é téu t i l i sé
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pour désigner une division de Ia société METROLOGIE et

ait constitué une dénomination sociale ne Prouve pas son

exploitation coiltme 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 'explo iÈat ion.  I1  s 'ag issai t  p lu tôt

d 'une s imple to lérance.

une autre application de ces principes a ét,é faite par

le  Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS (4 ju i l te t  l -990

(26 )  )  .

La Société MÀRCHE SAINT-PIERRE qui a déposé cette

dénomination à t i tre de marque a assigné Ia société

parisienne SOILAINE SA en contrefaçon . Celle-ci a

reconventionnellement demandé Ia déchéance pour défaut

d 'explo i ta t ion

La Société MARCHE SAINT-PIERRE a soutenu qu'el le avait

concl-u avec une société VILLAGE D',ORSEL un contrat de

Iocation-gérance qui prévoyait notamment' que Ie

locata i re-gérant  avai t  1 'ob l igat ion d ' ind iquer  sur  ses

documents conmerciaux le nom du propriétaire du fonds '

obl igation correctement exécutée.

Le Tribunal a cependant jugé que ce simple rappel de Ia

dénomination sociale du propriét 'aire du fondsr rê valait

pas exploitat ion de Ia marque.

Nous ferons ici pour mémoire référence aux

"accords de coexistence" par lesquels des titulaires de marques
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identiques ou voisines règlent entre eux les modalités de leur

explo i ta t ion respect ive .

De leur nature même, i I  résulte que les

part ies à ces accords ne peuvent valablement soutenir que

1'ut i l isat ion par  I 'une d 'ent re e l les d 'une te l le  marque vaudra i t

exploitat ion de cette marque pour Ie compte de 1'autre-

La question est plus amplement traitée dans Ie

chapitre relati f  à I 'usage sérieux de Ia marque goUs une forme

mod i f i ée .
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Section 2 - L'usage par une société contrôlée

par le titulaire de la marque :

Le t i e r sexp lo i t anLpeu tê t reunesoc ié té

contrôIée par Ie t i tulaire de Ia marque. Ce dernier peut être une

personne phys ique (S L)  ou une personne morale (S 2)  '

s 1 -LE EITTTLAIRE DE LA MAR9I'E ESr I,NE PERSOIÛNE PHTSIgUE :

un sieur THIRÀUX avait fait déposer ]a marque FRAI{CE

SECOURS INTERNATIONAL

rI était alors dir igeant d'une sociét 'é dont Ia

déNOMiNAIiON éIAit FRANCE SECOURS INTERNATIONAL'

I1 a ensuite décidé de retirer à la société Ia l icence

d'exploitat ion qu' i l  lui avait verbalement consentie'

FRÀNCE SECOURS INTERNATIONAL a assigné claude THIRAUX

en déchéance en soutenant que Ie dépôt aurait été fait

par lui au nom de Ia sociétér êr sa quali té de

fondateurrpostérieurement à l 'éIaboration des statuts.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (du 6 mars 1980

(2T r l a re tenuque tedépô tava i t é tée f f ec tuépa r

THIRAUX en son nom personnel. celui-ci,  faute d'écrit

conforme aux d isposi t ions de l 'ar t , ic le  13 ( lo i  du 31
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décembreLg64 )ne rappo r ta i t pas lap reuvede l , ex i s t ence

d ,uncon t ra tde l i cence .Enou t re ,du ran t sonmandan tde

P .D .G . , i I ava i t l a i s sé l , usageà lasoc ié tée tn ' en

avait pas revendiqué la propriét'é '

Lasoc ié tén ,ava i t doncpasexp lo i t é l amarque

pou rcomp tedeTHIRAUX.Ladéchéance fu tp rononcée .

THIRAUX a interjeté aPPel'

LaCou rdePARIS (2L janv ie rLgS2 (28 ) )a i n f i rméce

jugement et a écarté Ia déchéance'

E l l ea re tenuque lamarqueayan té téexp lo i t éepa r

Iasoc ié téavec l , acco rddu t i t u l a i r edans les

cond i t i onsp révuespa r l a l o i ' ce l u i - c i pouva i t se

Prévaloir de cette exPloitat ion'

Ene f f e t l , exp lo i t ' a t i onpa r l asoc ié tédon t l e

p.D.c.  ou le  d i r igeant  est  t i tu la i re  de Ia  marque peut  va lo i r

usage de nature à faire échec à Ia déchéance pour défaut'

d ' exp lo i t a t i on .

ïI faut cependant que Ia marque ait été

déposée par Ie dir igeant social en son nom personnel '

En 1'espèce Ia circonstance que Monsieur

THIRAUX ait été I 'un des fondateurs de Ia société n'entrainait pas

ipso facto Ie dépôt de cette marque au nom de Ia société'

De son côté Ia Cour d'Appe} de VERSAILLEST PâE arrêt du

27ma iLg87 (2g )a fa i t une in té resgan teapp l i ca t , i on

à propos de circonstances de fait analogues'

Monsieur PTERRE BONGRAND qui avait déposé la marque uNrx

Ie14av r i l ] . 961 ,é ta i tP .D .G .de t ro i ssoc ié t , és : l a
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société DES I,IAGASINS ECONOMIQUES DE BRETAGNE, Ia

SOCiéIé DES HYPERMAGASINS BRETONS ET IA SOCiéTé dCS

MAGASTNS ECONOMTQUES DE NOrSY-LE-SEC'

La Sociét,é de droit américain BELL TELEPHONE désirait

exploiter en France, Iê marque UNIX' pour des produits

identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de

BONGRAND.

La société américaine ayant en vain essayé d'acheter la

marquepou rce r t a i nesc lassesdep rodu i t se tdese rv i ces

avait attrait Ie 24 octobre L984 Monsieur BONGRAND

devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour

Ie voir dire et juger déchu de ses droits sur Ia margue

UNIX quant à certains Produits'

La Société BELL déboutée en première insÈance, soutenait

devant Ia Cour de VERSAILLES que BONGRÀND qui

n,exploitait  pas personnell,ement sa marque ne justi f iait

pas d 'une concession de l icence de marque n i  d 'aucune

autorisation de son exploitat ion Par un t iers'

La Cour a cependant rappelé que I 'exploitat ion

de fa i t  par  un t iers ,  dépourvu d 'une l icence ou d 'une

autor isat ion écr i te  suf f isa i t  à  fa i re  obstac le à Ia

déchéance pour  défaut  d ,explo iÈat ion dès lors  qu ' i I

était établi que Ie propriétaire avait' bien donné de

manière certaine et non équivoque son autorisation.

EIIe a retenu que les t,rois sociétés ayant e:çloité la

marque UNIX avaient nécessairement bénéficié de I'accord

exprès de Monsieur BoNGRAND puisqu'il était le PrésidenÈ

Directeur  Généra l  de chacune d 'e l les '
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La Cour déduit ainsi l 'autorisation certaine

et non équivoque d,exploitation de 1a marque du seul fait' que son

t i tu la i re est  Ie P.D.G. des sociétés t ierces qui  I 'exploi tent

ef fect ivement.

Le dirigeant social qui effectue un dépôt

son nom propre est présumé agir pour son compte et non pas pour

compte de Ia société.

S, i l l u i es t r ep rochéune f raude ,e l l edo i t

être démontrée et par ai l leurs, L',exploitat ion de la marque Par Ia

société est présumée faite avec 1'accord du dir igeant et peut donc

être opposée par celui-ci à une action en déchéance.

La prudence et Ia clarté exigeraient sans

doute que de tel les concessions de l icence, Dê demeurent pas

purement verbales et, qu'en outre ces conventions soient soumises

aux formal i tés des ar t ic les 50 et  loL de la  lo i  du 24 ju i t le t

1966 .

s 2 - LE TITITLAIRE DE IÀ MAR9UE ESr UNE PERSONNE lttoRALE :

Une marque peut appartenir à une personns

morale (société ou association) et être exploitée respectivement

par une fi l iale ou par une personne morale tierce'

A) LE TITULAIRE EST UIIE SOCIETE-IIERE :

La cour d,Appel de PARIS dans un arrêt du 27 septembre

1983  ( ISOBELEC- / .F IDU PATENT)  (30 )  a  j ugé  ma l  f ondée

en

le
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1'action en déchéance pour défaut d'exploiÈation engagée

contre une société belge t i tulaire d'une marque déposée

en France. EIIe a retenu que cette société belge avait

en France une f i l iate dont les dir igeants étaient les

s iens propres et  dont  I ' in tégra l i té  de l 'act iv i té  de

cet te  f i l ia le  consis ta i t  à  commerc ia l iser  en France les

produits fabriqués par la société mère'

La Cour a retenu une présomption d'autorisation

d'exploiter découlant, du contrôIe de Ia société

française par Ia société belge tant à son capital que

par  ses d i r igeants.

un autre arrêL de Ia cour d'Appel de PARIS a statué

dans  I e  même  sens  (24  mars  1988  (31 ) ) '

LA SOCiéTé JEAN PATOU PARFUMEUR étAiI TiTUIAiTE dES

droits sur Ia marque JEAIiI PATOU notamment pour désigner

des produi ts  vest imenta i res (c lasse 25 ) '

ElIe a assigné en contrefaçon la société PARIS TIME qui

commercialisait des vêtements revêtus de la marque JEAN

PATOU Et IA SOCiéTé GIORGIO BAGLIOLI IC fAbTiCANI dCS

produi ts .

La déchéance pour défaut d'exploitat ion avait été

soll ici tée à t i tre reconventionnel pour les produits de

Ia  c l asse  25 .

La Cour, infirmant le jugement de première instance a

retenu que l,exploitat ion, dont Ia preuve avait été

rapportée, avait été Ie fait  de Ia f i l iale de Ia société

JEAN PATOU PARFITMEUR, la société en nom collectif JEAII

PATOU Et CiE.
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La société mère possédait 95 E du capital de la f i l iale'

La Cour a également retenu que les deux sociétés

avaient Ie même siège social '

La  Cour  s ' es t

irnpl icite de la société mère. Cette

par  le  fa i t  que l 'ob jet  soc ia l  de Ia

réalisation et la vente de vêtements

marques s 'Y raPPortant .

cependant que 1es

é tab I i s .

donc fondée sur un accord

constatation était renforcée

fi l iale était Précisément Ia

ainsi que I 'exPloitat ion des

Retenir une telle présomption suppose

Iiens entre sociétés d'un même groupe soient

La société CARTIER avait chargé une société USIFLAMME

SUlssErgu ien t re tena i t des rappo r t ' sp r i v i l ég i ésavec

1es Sociétés USIFLAMME et FRANCISPAI4'de réaliser un

briquet qui avait pour référence "CA 60524 3 anneaux

salon ac ier  sat iné RITZ" et  dont  1 'embal lage por ta i t  Ie

nom RITZ .

Le 21 mars Lg77 , la Société FRÀNCISPAI4 avait déposé en

renouvellement la marque RITZ pour désigner les produits

du tabac r l esa r t i c l espou r fumeurs rê t l esa l l ume t tes '

La Socj-été RITZ HOTEL LIMITED ( ci-après RITZ ) qui

exp lo i t a i t deman iè reno to i r e l enomcommerc ia l e tune

marqueRrTzava i t ass igné le8 fév r i e r1985 lasoc ié té

INTERFLAMME INTERNATIONAI,E ET USIFLAMME EN déChéANCE dE

ses droits sur la marque RITZ pour les produits de Ia

c l asse  34 .
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La Sociét.é RITZ a exposé que Ia Société USIFLÀMME était,

aux droits de la Société FRÀNCISPAI.{ et qu'eIle aurait

cédé la marque RITZ à Ia Société INTERFLÀI'IIIE dont Ie

fonds de commerce avait été repris par la Société

TNTERFLAMME INTERNATIONALE SA. LA SOCiéTé RITZ SOUIENAiI

que Ia cession n'avait été ni enregistrée ni publiée et

que 1a marque RITZ figrurait encore au nom de FRÀNCISPAI,I.

Le 5 septembre 1985, Ia Société RITZ avait appelé en

cause la Société FRÀNCISPAM, prétendant qu'à cette date

el-Ie était toujours t i tulaire de la marque l i t igieuse.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai 1986

(32)  ) ,  a  jugé que la  marque RITZ ét .a i t  la  propr ié té de

l-a Société FRANCISPAM dont l-e fonds de commerce avait

êEé loué à la société USIFLAMME depuis 1983.

I1 a débout,é Ia Société RITZ de sa demande en retenant

1'exploitat ion indirecte de Ia marque en cause.

L 'essent ie l  é ta i t  donc I 'ex is tence de

1'exploitat ion peu importe que celle-ci ait  été faite en vertu

d 'une l icence va lable ou non v is  à v is  des t iers  ou b ien seulement

en raison de l iens économiques et étroits entre sociétés d'un même

groupe.

La Société RrTz a interjeté appel. La Cour de PARIS a

statué par arrêt  du 7 ju i l let  l -988 (33)

La Société RITZ soutenait que FRANCISPAII n'avait pas

rapporté la preuve qu'elle serait à l 'origine des droits

ut i l isés par les t iers.  Rien ne prouvai t  selon eI Ie
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l- 'existence de l iens entre USIFLAMME et USIFLAMME

SUISSE.

Lesdé fendeu rsUSIFLAMMEetFRANCISPAMon t répondu

qu,i l  y avait bien eu exploitat ion indirecte' USIFLAMME

Iocat,aire-gérante du fonds de FRÀNCISPAM étant une

fit iale de usIFLAMME SUISSE qui fabriquerait le briquet

distr ibué par l ' intermédiaire des sociétés du même

groupe INTERDICA et }a Société CARTIER'

Se lon lesdé fendeu rs , I es l i enséconomiques

étroits entre sociétés d'un même groupe suff isaient à caractériser

I 'explo i ta t ion ind i recte.

La Cour n'a pas retenu cette dernière argumentation

e ta i n f i rmé le j ugemen tdep rem iè re ins t , ance .

El Ie  rappel le  en ef fe t  que s i  Ia  lo i  autor ise l 'usage de

Ia marque par un t iers, Ie terme employé "fait

expToiter,,est dépourvu de toute équivoque et implique

que l 'usage par Ie t iers procède d'une intervention

posit ive de Ia part du t i tutaire de Ia marque'

une simple tolérance par le propriétaire introduirait

uneéqu i voquesu r l aqua l i t éde I ' exp lo iÈan t ' cec ien

contradict ion avec Ia lettre eÈ I 'esprit  du texte qui

exigent "une expToitation non êquivoque" '

La Société FRÂNCISPA!Î qui a loué son fonds de commerce à

USIFLAMME (FRANCE) n'a pas rapporté Ia preuve qui lui

incombait ,,d, une transmission de droits entre USIFLNûME

FRANCEtuSÏFJ AMME SUISSET INTERDICA et aARTIER' aTors que

7'ex is tence de L jens entre une f i l ia le  et  une soc iêté
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mère et entre plusieurs sociétés d'un même groupe n'est

pas une preuve impossible".

La constatation de I 'existence de l iens entre

diverses soc iétés n 'est  pas apparue suf f isante à Ia  Cour  pour

qu'en découle une présomption d'autorisation. Son arrêt pose

I 'ex igence d,une déf in i t ion et  d 'une just i f icat ion de ces l iens et

de Ia preuve de leur existence.

La Cour  a également  retenu que :  "dès Tors qu ' iL  n 'est

pas prouvê que 7, expToitation de 7a marque en Erance par

CARTIER sur -Ies cartons d'embaTl-age soit faite en vertu

d 'une autor isat ion cer ta ine du propr iê ta i re  (qu i  au

demeurant  n 'aura i t  pas besojn d 'ê t re êcr i te  et  publ iée) ,

que 7, expToitation est donc équivoque en ce qui concerne

7a quaTi té  de 7 'expToi tant  en France,  CARTIER".

II appara1t qu'effectivement CARTIER avait

passé commande d'un produit sous une marque relativement à

Iaquel Ie  e l le  ne dét ,enai t  aucun dro i t .

En tout état de cause' une société mère

t i tu la i re  d 'une marque,  do i t  é tab l i r  qu 'e I Ie  I 'a  fa i t  explo i ter

par  sa f i l ia le  en tant  que propr ié ta i re .

Une Société TOLLENS a assigné en déchéance une Société

américaine BONDEX INTERNATIONAL titulaire d'une marque

française BONDEX pour désigner des peintures'

cette dernière a opposé l,exploitat, ion de sa marque Par
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sa filiale canadienne, BoNDEX INTERNATIONAL CANADAT dont

eI Ie  dét ient  I ' in tégra l i té  des par ts '

La Cour  d 'Appel  de PARIS (9 novembre L988 (34)  )  a

prononcé Ia déchéance.

EIle s'est référêe à une att 'estation, d'un des

dir igeants de la f i l iale canadienne, de laquelle eIIe

a déduit que les ventes de Ia f i l iale en France

n,avaient pas eu l ieu sous la marque française déposée

par la société mère

Ene f f e t , I esven tesava ien té té fa i t esPa r l a f i l i a l e

sous sa ProPre marque BONDEX'

B) LE TITULAIRE EST UllE ASS0CIATI0II :

Une association, t i tulaj-re d'une marquer Dê

peut  l ,explo i ter  que par  I ' in termédia i re  de soc iétés t ierces '

LA CONFEDERATION GENERÀLE DES PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES (C.G.  P.M.E.  )  est ,  t i tu la i re  de deux marques

dénominatives :

*  P.M.E.  déposée depuis  Ie  31 aot t  1965 avec

revendication d,un droit remontant au 5 janvier L945,

*  p .M. I .  déposée  Ia  p remiè re  fo i s  I e  31  j anv ie r  1969 '

Le 5 novembre Lg82 Ia Société EDITIONS PUBLIQUES ET

INDUSTRIELLES a déposé }a marque complexe figurative

P .M .E .  -  P .M . I .  MAGAZINE .
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Ayant ,  constaté que Ia  Société B 'E 'E 'P '  éd i ta i t  une revue

t r imes t r i e l l e  sous  l e  t i t r e  P .M.E . -  P .M. I .  MAGAZINET Ia

C .G .P .M .E .  a  p ro tes té  aup rès  de  ce l l e - c i '

B.E.E.P.  qu i  avai t  surs is  à publ ier  dans un premier

t emps ra in fo rmé IaC .G .P .M 'E 'que ladénomina t i on

P .M.E . -P .M . I .MAGAZINEava i t ' é t édéposéeà l , I .N .P . I .

e t  qu 'e l le  entendai t  I 'u t i l iser  au mot i f  qu 'e I Ie  ne

pouvait être confondue avec les marques P'M'E' et

P .M .  I .  .

La  C .G .P .M .E .  a  ass igné  I a  Soc ié té  B 'E 'E 'P '  en

contrefaÇonr laquelle à t i tre reconventionnel a

so l l i c i t é  I a  déchéance  des  d ro i t s  de  l a  c .G .P .M.E .  su r

l es  marques  P .M .E .  e t  P .M . I "

LaC .G .P .M .E .a rép l i quéqu 'en tan t ' qu ' assoc ia t i one l l e

avait exploité ses marques par I ' intermédiaire de

sociétés créées à son init iat ive conformément à

I 'ar t ic le  3 de ses s tatuts  qui  préc ise qu 'e l le  a Pour

ob je t  :

, ,  de créer ou susciter 7a création de ditférents

, ,serv ices gui  s ,avèrent  nécessai res pour  Ia  rêaTisat ion

"des buts  qu 'e77e se propose|  so i t  gue ces serv ices

, , s , i n t èg ren tdansTaC}NFEDERATIC |NeTTe-même,so i t

"qu ' i7s se const  i tuent  en personne morale d is t incte '

" les services ainsi créês ou patronnés par Ia

,C)NFEDERATION doivent intégrer dans Teur dênomination

,,I)ne référence à Ia C2NFEDERATIC,N DEs P.l l .E. pout autant

"que Le s tatut  jur id ique qui  Teur  est  propre n 'y  fasse

"pas obstac le. "
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Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement' du

26 septembre 1986 (35) a prononcé Ia déchéance de Ia

marque  P .M. I .  e t  a  re je t ' é  ce l l e  de  1a  marque  P 'M 'E"

*  concernant  Ia  marque P.M.I '  :

Ie Tribunal a retenu que si une société soDEP dont

I , ac t i onna i re  ma jo r i t a i re  es t  l a  C .G .P .M.E .  éd i ta i t  une

revueP .M. I .FRANCE, i l n , es tpasé tab l i que lasoDEPse

soi t  serv ie  du s ig le  P.M. I .  pour  ident i f ier  d ,auLres

serv ices ou act iv i tés que 1 'éd i t ion '

De p lus I ,ex is tence d,une soc iét ,é  LocA-P.M.I .ayant  Pour

objet la location de matériel industriel ne démontre pas

qu ,e l l e  a i t  é t é  c réée  à  l , i n i t i a t i ve  de  I a  C .G .P .M .E . .

*  concernant  Ia  marque P.M'E'  :

Le Tr ibunal  a  retenu que Ia C.G.P.M.E.  a établ i  que

plusieurs associations et sociétés faisaient usage du

sig le  p.M.E.  et  ont  é té créées à son in i t ia t ive ce qui  a

êLé confirmé par les experts comptables de ces sociétés'

Cel les-c i  avaient  des act iv iÈés d iverses '

Le Tribunal a également relevé qu',en tant qu'association

IaC .G .P .M .E .é ta i t ob l i géepou rd i ve rsesac t i v i t és

visées au dépôt de recourir à des sociétés t ierces

n,ayant pas légalement Ie droit d,offr ir el le-mêne ces

services en part icul ier pour les assurances, garanties

bancaires, gestion de valeurs mobil ières'

En appel, Iâ Cour de PÀRIS par arrêt du 3 février 1988

(36 )acon f i rmé Ie jugemen tconce rnan t l amarqueP .M.E . .

ElIe I 'a revanche inf irrné sur la déchéance de Ia marque

P .M.  I .  .
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La  Cour  a  cons idé ré  que  Ia  C 'G 'P 'M 'E '  ava i t  é té  à

I , in i t ia t ive de Ia  créat ion de Ia  soc iété LocA-P'M' I '

dont el le détenait le t iers du capital, et que Ia

C .G .P .M .E .e tLOCA_P.M. I . ava ien t t ou jou rseu lemême

Prés iden te t l emêmes iègesoc ia l .Enou t re , l es

s t ruc tu res  synd ica les  de  Ia  c .G .P .M.E .  re t raça ien t  I a

créat ion de LOCA-P.M. I .  .

La Cour a retenu qu' i l  était indifférent dans la

dénomina t i on  LocA-P .M. I . ,  que  l es  i n i t i a l es  P .M. I .

pu i ssen t co r respond reaux te rmes . . pou r l ema té r i e l

i ndus t r i e l . . a l o r sque lamarqueP .M. I . aé tédéposée

sans référence à une s ign i f icat ion '

Du fait des disposit ions léga1es concernant

1es associat ions,  ce l les-c i  ne peuvent  fa i re  explo i ter  leur  marque

vj-sant des services commerciaux que de manière indirecte'

s i ] - ess ta tu t sde ] . ' assoc ia t i onp révo ien t

qu,eI Ie  a pour  objet  de créer  ou de susc i ter  Ia  créat ' ion de

serv ices pour  Ia  réa l isat ion des buts  qu 'e l le  se propose,  o[  ne

peut que déduire que Ie t iers exploitant effecti f  bénéficie d'une

autor isat ion cer ta ine et  non équivoque de I 'associat ion '
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Ghapitre 2 - L'usage cb la marque sous une forme modifiee:

I1  est  f réquent  qu 'un t i tu la i re  explo i te  sa

marque sous une forme qui diffère de celle déposée'

cette exploitat ion permet-el le au propriétaire

act, ionné en déchéance de conserver Ie droit né du dépôt'  du signe

sous sa forme première ?

L 'a r t i c l e  27  de  Ia  l o i  du  4  j anv ie r  l - 991  a

int,égré dans un texte de droit interne, le principe énoncé par

1 'ar t ic le  5-C-2 de Ia  Convent ion d 'Union de PARIS :

,,7'empToi d'une marque de f abtique ou de cortmerce P{ 7e

"prop-riétairel sotls une fotme qui dif fère par des ê7éments

"-n,aitérant pas 7e caractère dist incti f  de 7a marque sous_

"7aque77e ceiTe-e i  a  êté enregis t rê_e dans 7 'un des pays de
, , I '  f ln ion n,  ent ra inera pas 7 '  inval idat ion de I '  enregis t rement
"et ne diminuera pas 7à protection accordée à 7a matque".

L 'a r t i c l e  27  cod i f i é  sous  a r t i c l e  L  7L4 -5

dispose en ef fe t  qu 'est  ass imi lé  à un usaçJe sér ieux de

"7 'usage de 7a marque sous une forme modi f iêe n 'en

"aLtérânt  pas Ie  caractère d is t inct i f " .

du

Iac.P. r .

marque

La Convent' ion d'Union de PARIS, rati f iée Par

la  France,  é ta i t ,  dès avant  la  to i  de 1991,  d 'appl icat ion d i recte

pour les juridict, ions nationales. La loi nouvelle a cependant

consacré cette disposit ion internationale'
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L'ar t ic l -e  5-C-2 met  a ins i  à  Ia  d isposi t ion du

titulaire de Ia marque arguée de déchéance, un moyen de défense

spéc i f i que .

Son application apparait avoir donné I ieu à

cer ta ines d ivergences,  vo i re,  à  des so lut ions contradic to i res.

I I  est  a ins i  nécessai re d 'examiner  les

cr i tères d 'appréc iat ion du respect  ou de I 'a l - térat ion du

caractère d is t inct i f  de Ia  marque (sect ion 1) .

Se pose également Ia question de savoir si

1 'ar t ic le  5-C-2 peut  recevoi r  appl icat ion en présence d,une

plura l i té  de dépôts.En ef fe t ,  le  t i tu la i re  défendeur  en

déchéance,  peut  se prévalo i r  d ,une marque "vo is ine"  enregis t , rée

et  revendiquer  Ie  bénéf ice des d isposi t ions de I 'ar t ic le  5-C-2

(  sec t j -on  2 ,  .

Section 1 - L'appréciation de I'altération du caractère distinctif:

L'appréciation par la jurisprudence des moyens

de défense t i rés par  le  défendeur  à l ,act ion en déchéance,  de

1 'explo i ta t ion de la  marque sous une forme modi f iée,  donne l ieu à

des décis ions contradic to i res,  tout  au moins en apparence. I l  s ,en

dégage cependant certains cri tères que nous nous proposons

d 'examine r .

La lecture de 1'art, ic1e 5-C-2 démontre que son

application est soumise au respect de deux condit ions,

cumulativement.
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I I  faut ,  d 'une Par t ,  que Ia  marque soi t

u t , i l isée sous une forme modi f iée. I I  fau|  r€D outre,  que cet te

modi f icat ion n 'ent raîne pas d 'a l térat ion du caractère d is t inct i f

de la  marque.

Les Tribunaux, pour se conformer à la lettre

du texte, doivent vérif ier que ces deux condit ions sont , I 'une

et  1 'aut re,  rempl ies.  I I  convient ,  a ins i ,  tout  d 'abord de

constater que la modif ication apportée à Ia marque ne doit pas

être substant ie l le .  A défautr  êD ef fe t ,  I 'ex igence de 1 'absence

d'altération du caractère dist incti f  de cette marque ne serait

pas sat is fa i te ,  e t  ce la de manière év idente. I l  est  également ,

évidentr gue I 'exploitat ion à f identique de Ia marque n'entraLne

aucune d i f f icu lÈé.L 'appl icat ion de ce pr inc ipe a des marques

simples ne poser  €r  so i ,  que peu de d i f f icu l tés :  l 'a l térat ' ion

éventuelle du caractère dist incti f  de la marque est en effeÈr êD

ce cas,  a isée à appréhender .

Nous ferons référence à un arrêt de Ia Cour de PARIS (26

av r i l  L984  (1 ) )  :  I a  Cour  a  j ugé  que  l ' emp lo i  de  Ia

marque "Euphôn"sous Ia forme "Euphon" interdit Ie

prononcé de Ia déchéance, Ia supPression de l 'accent

c i rconf lexe n 'a l térant  pas le  caractère d is t , inct i f  de Ia

marque.

En revanche,  L '  appréc iat ion de I 'a l térat ion du

caractère distinctif de la marque pose davantage de problème

lorsqu ' i I  s 'ag i t  d 'une marque complexe.

It convient d'une part de dist inçJuer entre les

marques qui sont composées d'une dénomination et d'un éIément
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part cel les qui ne sont constituées

2 ) .  I t  y  a  l i eu  de  s 'Y  a r rê te r :

s 1 - rEs MARQUES COMPLEXES DONT LE DEPOT COMPREND I,NE
DENOMINATION E'r tnl ELEI'IEN1f, FIGURÀTIF :

L'étude de Ia jurisprudence Permet de dégager d'une

part un principe , d'autre part une exception à ce principe

A) LE PRiltCTPE :

Un arrêt  de Ia  Cour  de PARIS du 13 ju in  1980 (2)  a

prononcé Ia déchéance pour non exploit 'at ion, d'une

marque déposée sous Ia forme d'une étiquette . La

Société anon)rme PERNOD RICARD est t i tulaire de trois

enregistrements, déposés pour désigner notamment des

boissons,  à  savoi r  la  dénominat ion PASTIS 51 et  deux

"Etiquette PASTIS 51" enregistrées respectivement les

30  j u i l t e t  19s4  e t  2  j u i n  1961 .

La Sociét,é BOUHY commercial ise un produit identique sous

Ia dénominat ion PASTIS 69.

PERNOD RICÀRD assigne BOUHY en imitat ' ion i l l ici te,

devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.BOUHY

oppose à cette demande des conclusions reconvention-

nelles tendant au prononcé de Ia déchéance de Ia marque,

constituée par Ia "première étiquette PASTIS 51" rpour

défaut d'exploitat ion.Le jugement rejette cette demande.
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En appel, Ia Cour constate que la marque n'a pas été

exploitée dans les 5 ans qui précèdent Ia demande ( Ia

procédure se déroule sous I 'empire de Ia loi de

L964r .  E I Ie  re t i en t  que  c 'es t  a ins i  à  to r t  que  Ie

Tribunal a appliqué I 'art icle 5-C-2 de la Convention

d 'Union de PARIS.  En ef fe t '  PERNOD RICARD s 'é ta i t

prévaIu de 1'exploitat ion de la "deuxième étiquette

PASTIS 51" comme étant de nature à faire échec à

1 'admiss ion de 1 'act ion en déchéance engagée à

I 'encontre de la première étiquet,te .

La Cour a constaté que la disparition de certains

éléments de I 'ét iquette première , dans l 'ét iquette

exploitée, altère sensiblement le caractère distinctif

de la marque non exploitée.

La Cour nous parait avoir ici  fait  une

appt icat ion exacte de I 'ar t ic le  5-C-2. I1  y  a l ieu de comparer  en

ef fe t  Ies deux ét iquet tes :

La première étiquette est composée de la

dénomj-nation PASTIS 51 , accompagnée d'une conbinaison d'éléments

graphiques que Ia Cour juge dist incti fs en eux-mêmes.

La seconde étiquette est composée de la

dénomination PASTIS 5L identique à celle de la première

étiquette, et d'éléments graphiques dont chacun est dist inct, i f  en

lu i -même.

Cependant, certains éIéments de Ia première

étiquette ne se retrouvent pas dans Ia seconde. La Cour ret, ienÈ

donc que même si ces deux étiquettes sont analogues iI y a êUr

par Ia seconde, altération du caractère dist incti f  de Ia
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première. I l -  y  a  donc l ieu de d is t inguer  Ia  not ion d 'analogie de

cel le  de "caractère d is t inct i f  au sens du dro i t  des marques" .Par

cette dist inction , Ia Cour marque sa volonté de procéder' à

l 'occasion d 'une act ion en déchéance,  à un exanen minut ieux de

chacun des éléments composant Ia marque enregistrée.Les critères

de I,examen sont donc fondamentalement différents de ceux qui

président à I,appréciation du bien fondé d'une action en

contrefaÇotr, par imitation. Rappelons en effet que 1'appréciatj-on

de Ia contrefaçon par imitation se fait par référence au risque

de confusion qui résulterait,  pour Ie consonmateur d'att,ention

moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux

produi ts ,  de I 'examen d 'un seul  d 'ent re euxr  quant '  à  I 'or ig ine du

produit

De même, Ia notion de "pouvoir dist incti f" tel le

qu,eI Ie  gouverne I ,appréc iat , ion de Ia  contrefaÇonr  est  d i f férente

de la notion de "caractère dist incLif" examinée à 1'occasion

d 'une act ion en déchéance :  1 'é Iément  d is t inct i f  e t  essent ie l  de

Ia marque te1 qu ' i I  est  protégé par  I 'act ion en contrefaÇon,  ne

peut ,  à  lu i  seul ,  permet t re d 'écar ter  1 'act ion en déchéance i

I ' imi ta t ion sera en ef fe t  admise s i  Ia  marque analogue dont

I 'usage est  revendiqué,  pour  I 'appl icat ion de I 'ar t ic le  5-C-2

présente également  d 'aut res é léments d is t inct i fs ,  qu i  ne se

ret rouvent  pas sans aI térat ion ,dans la  marque l i t ig ieuse. I I

résulte donc de cet arrêtr gUê chacun des éléments

caractér is t iques d 'une marque complexe,  s ' i I  est  est imé

"d i s t i nc t i f  " doit se retrouver dans Ia marque dont

1'exploi tat ion est  revendiquée, pour I 'appl icat ion de 1'art ic le

5-C-2 .
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On aura i t  pu penser '  pour  Ie  cas d 'espèce,  9uê

I'exploitat ion de Ia seule dénomination PASTIS 5l- sous une forne

identique pour les deux enregistrements d'étiquettes aurait pu

être jugée suf f isante pour  écar ter  la  déchéance. I l  n 'en a

cependant r ien ét.é. La Cour a, en effet, considéré qu'à chacun

des éIéments composant I 'ét iquette s'attachait un pouvoir

d is t inct i f  propre.Ains i ,  la  d ispar i t ion de cer ta ins d 'ent re eux,

(sur Ia deuxième étiquette) interdisait d' invoquer Ie bénéfice de

1 'a r t i c l e  5 -C -2 .

La dénominat ion PASTIS 51 n 'est  Pas r  à  e l l -e

seule,  const i tu t ive du caractère d is t inct i f  de I 'é t iquet te .

Dans une autre af fa i re ,un arrêt  du 22 févr ier  l -983 de Ia

Cour  de PARIS (3)  pourra i t ,  à  première lecture,  la isser

à penser que la Cour ait adopté une posit ion différente,

en rejetant une demande reconventionnelle en déchéance

opposée par l-a Société JEMSI , à une action en

contrefaçon dir igée contre eIIe par Ia Sociét,é SAEZ

MERINO , relat, ivement à la marque LOVE'S uti l isée pour

des blue jeans. SAEZ MERINO avait assigné JEMSI en

contrefaçon et en concurrence déloyaIe.

La marque arg"uée de déchéance est une marque complexe

composée d'un rectangle à I ' intérieur duquel f igure 1e

mot LOIS avec au-dessous à droite un bovin styl isé vu

de  p ro f i l .

La société JEMSI a soutenu que l 'exploit,at ion donL

se prévalait SAEZ MERINO n'ét,ait pas de nature à éviter

Ia déchéance.En effet, Ia marque erqtloitée n'était pas

identique à celle figurant au dépôt attaqué
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Le boeuf arrêté de profi l ,  avait été remplacé par un

taureau,  s ty l isé,  en mouvement  "vu de t ro is  quar ts" .Le

mot LOIS ne se trouvait pas au même endroit à

f intérieur du rectangle et était écrit  en gros

caractères à Ia différence de ceux uti l isés pour Ia

réalisation de Ia marque dont se prévalaient les

consorts SAEZ MERINO.

La Cour de PARfS, confirmant un jugement du Tribunal

de Grande Instance de PARIS du 20 octobre 1-981 (4)  t

ret,ient que Ia marque a bien été exploitée sous une

forme modi f iée,  mais  e l le  re fuse de su ivre

1'argumentation de JEMSI, 9ui y voit une altération du

caractère dist, incti f  de ]a marque. La Cour considère rêtr

effet, gu€ les é}éments qui composent la marque complexe

à savoir le mot IOIS, le rectangle et Ie bovin, sont

tous les trois exploités; chaque éIément constitut i f  de

Ia marque complexe , auquel s'attache un caractère

dist incti f  en lui-même, est repris, malgré de Iégères

d i f f é rences .  En  I ' espèce  i l  n ' y  a  pas  suppress ion

d 'é l -éments d is t inct i fs ,  à  1a d i f férence de I 'espèce

ayant donné l ieu à I 'arrêt du 13 juin 1980 commenté ci-

dessus.Chaque éIément qui revêt un caractère dist incti f

e t  qu i ,  pêr  Ià ,  confère une d is t inct iv i té  à I 'ensemble

de Ia marque complexe, est ut i l isé.La Cour écart,e

l 'argument, invoqué par JEMSI selon lequel Ia

subst i t ,u t ion à I 'e f f ig ie  d 'un bovin arrêté ,  d 'un

taureau de corridaren mouvement, et la modif ication des

caractères uti l isés pour l 'écriture du mot LOIS
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auraient constitué une alt,ération du caractère

dis t inct , i f  .

La Cour  s 'est  a ins i  a t tachée à constater

L 'u t i l isat ion des t ro is  caract ,ères d is t inct i fs ,  essent ie ls  de la

marque , êt leur réunion. La substitut ion d'un taureau à un boeuf

et Ia différence de leur présentation importent Pêu, dès lors

qu ' i I  s 'ag i t  d 'un bovin.La modi f icat ion des caractères se lon

Iesquels est tracé Ie mot LOIS, rê porte pas davantage en soi

at te in te au caractère d is t inct i f ,  qu i  s 'a t tache à ce mot  en lu i -

même. La so lut ion aura i t  pu à notre sens êt re d i f férente,  s i ,

par exemple le mot' LOIS avait cessé d'être inscrit  à f intérieur

du rectangle pour se situer à un autre emplacement de

I  ' é t i que t te .

La Cour nous apparal-t avoir ainsi f ait de

1 'ar t ic le  5-C-2,  une appl icat ion conforme au texte :  e l le  a

retenu que la marque n'était pas atteinte du fait de son

exploitat. ion sous une forme modif iée, dès lors que les caractères

d i s t i nc t i f s  essen t i e l s  n 'en  é ta ien t  pas  a l t é rés .

La Cour de vERSAILLEST par un arrêt du 29 octobre 1985

(5) a prononcé Ia déchéance d'une marque, propriété de

Ia Société FRALIB . Le dépôt concernait un ernballage

pour pot,ages en sachets de couleurs rougervert, jaune et

argent; y était représentée une soupière fumante, êt

imprimé Ie texte suivant :

"Royco potage aux 6 Légumes, prêt en 72 minutes".

La Société DES PRODUITS DU MAIS (S.P.M.  )  a  conclu à Ia

déchéance de Ia marque pour défaut d'exploitat ion.
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FRALIB ,  sur  Ie  fondement  de l 'ar t ic le  5-c-2 a

contredi t  à  Ia  demande.EI Ie reconnaissai t  avoi r  fa i t

usage de sa marque sous une forme nodif iée, mais

soutenait que Ie caractère dist incti f  en avait '  été

conservé. En première inst,ance, le Tribunal a fait droit

à  ce  moyen  de  dé fense .  S .P .M.  a  fa i t  appe l .La  Cour  a

in f i rmé le  jugement .

La Cour  constate tout  d 'abord que 1 'embal lage

ef fect ivement  explo i té  et  qu i  a  fa i t  1 'ob jet  d 'un

deuxième dépôt sous la dénomination "potage Royco 6

légumes', est séparé par de nombreuses différences de la

marque arguée de déchéance.  EI Ie  en dresse Ia  l is te .

EI Ie  re lève Quer  de ]a  marque complexe arguée déchuer i l

ne subsis te que "sous une forme d 'a i77eurs d i f fêrente

Les termes "Royco 6 |égumes"" .La Cour  constate donc que

la marque a été exploitée sous une forme rnodif iée.

FRALIB avait soutenu que les termes communs aux deux

marques constit ,uaient }a part ie essentiel le du signe et

que la seule dénomination ROYCO doit être considérée

conme caractérist ique se dist inguant des autres éIéments

de Ia marque complexe.

Mais Ia Cour a écart,é cette argumentation, êt a relevé

qu'i I  y avait,  eu suppression de plusieurs éléments et,

ad jonct ion d,autres.  Les modi f icat ions a ins i  appor tées

"non seulement donnent un aspect plus moderne à

7'embaTTage mais révèLent une intention pubTicitaire

différente, en mettant pour 7a première fois I 'accent

sur les produits naturels qui composent 7e potage".
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L'éIément caractérist ique essentiel de Ia marque

complexe demeure ROYCO mais cette considération n'a

intérêt que pour ce qui concernerait une action en

contrefaçon.  E l te  ne fa i t  pas obstac le à la  déchéance

de la marque.

La solution retenue par la Cour de VERSAILLES nous

paraLt rnériter entière approbation.

Par ai l leurs, Ia Société FROI{AGERIES BEL a assigné Ia

Société BESNIER en déchéance de ses droits sur une

marque complexe semi-fig"urative désignant des produits

la i t iers  :  "J ' (su iv ie  de la  représentat ion d 'un coeur)

COEURMANDIE"

BESNIER a opposé I 'exploitat ion de sa marque sous une

forme modif iée. EIIe a produit un enballage de fromage

sur lequel étaient reproduits les éléments dist incti fs

de Ia marque. La dénomination COEURIIANDIE était inscrite

dans un arc de cercl-e et en caractères senblables à ceux

du dépôt. Au dessous était situé un dessin représentant

un coeur dans sa part, ie haute. Sur Ia part ie gauche du

coeur était représenté un enfant assisr t lrr fromage

dans Ia main droite et Ia main gauche posée sur son

coeur .

Le Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS a jugé, Ie

11 mars L994 (6)  r  gue le  caractère d is t inct i f  de

Ia marque n'avait pas été altéré. La dénomination

COEURMANDIE dans ce graphisme et Ia représentation

d'un coeur constituent deux éIéments dist incti fs de la

marque l i t ig ieuse.
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deux ê7éments

7 ' en fan t  qu i  a

j '  a ime "  .

sont l iés entre

7a main sur son

Cette solut, ion nous paralt faire une

appréciation extensive de Ia non altération du caract 'ère

dis t inct i f  de Ia  marque.

L'on peut relever un certain nombre d'autres

décis ionsrqui  ont  fa i t  appl icat ion,  dans des espèces vo is ines,

des mêmes pr inc ipes :

Tr ibunal  Grande Instance de PARIS 25 octobre 1991 (7)

( RTCHESMONTS ) ;

- Tribunal de Grande Instance de SÀINT-NAZAIRE 22 février

1 ,993  (8 )  (LA  BEAUTE EN LTBERTE) .

Ains i ,  les Pr inc iPes Posés Par  les

jur id ic t ions du fond sont  c la i rs  :  Iorsqu 'une marque complexe est

composée d 'une dénominat ion et  d 'un éIément  f igurat i f '  chaque

élément de la marque complexe qui présente un caractère

dis t inct i f  en so i  do i t  ê t re explo i té ,  pour  que le  t i tu la i re  de

Ia marque puisse bénéf ic ier  des d isposi t ions de l 'ar t ic le  5-C-2

de Ia Convent ion d 'Union de PARIS.

Cette exploitat ion Peut'  cependant se faire

sous une forme d i f férente de ce l le  du dépôt .

Si ces condit ions ne sont pas remplies par

chacun des éIéments dist incti fs composant Ia marque complexe I

est- i I  néanmoins possible de revendiquer I 'application de cet

a r t i c l e  7
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B) L'EXCEPTIOI| :

Par un arrêt  du 31 mai  L978 (9)  la  Cour  d 'Appel  de PARIS

a rejeté une demande en déchéance visant une marque

composée d'un éIément f igurati f  et d'une dénomination,

ce la a lors  que seul  I 'un de ces é léments éta i t

effectivement exploité. La Cour s'est déterminée par

référence à I 'ar t ic le  5-C-2.

La Société LIOTARD, ayant notamment pour objet

I 'exp lo i ta t ion d 'act , iv i tés industr ie l les ou commerc ia les

concernant les produits métal lurgiques ,avait déposé une

marque complexe.

EIIe est décrite par la Cour comme "comprenant, à

J- ' in tér ieur  d ' t )ne c i rconférence '  un cerc le  de même

centre portant 7' inscript ion LILOR et entourê de

quatorze pales ou aiTettes tournées de 7a droite vers 7a

gauche ex ressemblant  à  ceIJ ,es d 'une turb ine" .

La Société LIOTARD a constaté que des produits

identiques à ceux visés au dépôt étaient '  offerts à la

vente, sous une marque estimée conÈrefaisante, PaE Ia

Sociét,é al lemande GARDENA et sa f i l iale française.

GARDENA avait effectué un premier dépôt' portant sur une

marque complexe , composée d'un cercle entouré de huit

pales ou ai lettes tournées de la gauche vers Ia droite,

ressemblant à cel les d'une turbine. Un deuxième dépôt

avait également été effectué par GÀRDENA comprenant les
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éléments de la marque décrits ci-dessus, surmont,ant le

vocable GARDENA.

La Société LIOTARD a assigné Les deux Sociétés GARDENA

en contrefaÇon, en imitation et en concurrence déIoyale.

Celles-ci ,  ont, reconventionnellement, conclu à Ia

déchéance de Ia Société LIOTARD quant à ses droits sur

Ia marque dont el le était t i tulaire , êt ce pour non

exploitat ion dans les 5 années ayant précédé Ia demande

(appl icat ion de Ia  1oi  de L964 a lors  en v igueur) .

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par jugement

du l -B mars L976 (10)  a re je té cet te  demande en

déchéance. Appel a été reLevé de ce jugement.

La Cour constate que le signe effectivement uti l isé

comme marque par La Société LIOTARD et sur lequel el le

fonde son action ,[€ correspond pas à la marque complexe

déposée et  décr i te .  L 'explo i ta t ion por te sur  un seul

éIément du dépôt, à savoir Ie cercle intérieur entouré

de L4 ai lettes ou pales tournées de la droit,e vers Ia

gauche.Les autres éIéments ( f  inscr ip t ion LILOR et  la

circonférence extérieure ne sont pas reproduits par le

s igne  exp lo i t é ) .

Selon 1a jurisprudence examinée précédemment

ci-dessus , chaque éIément du dépôt de Ia marque complexe est

af fecté d 'un caractère d is t inct i f  propre i  L 'ensemble de ces

éIément,s doit donc être exploité dans Ie signe invoqué pour faire

échecr  pêr  appl icat , ion de l 'ar t ic le  5-C-2 '  à  1 'act ion en

déchéance .
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De plusr  êD l 'espèce,  la  Cour  reLève que lors

du dépôt, Ia Société LIoTARD a pris soin de préciser que Ia

marque décrite doit être "prise en elle-même et dans chacun de

ses  é lémen ts " .

Ainsi peut-on dire que Ia volonté du déposant'

était que chaque élément cornposant la marque complexe soit

considéré en lui-même, êt non uniquement conme Ia part ie d'un

tout dont 1'ensemble était caractérist ique de Ia marque.

C'est  cet te  préc is ion qui  a  permis à Ia

société LIoTARD d,échapper à la déchéance pour non exploitat ion.

La marque n'a donc plus été considérée comme

devant être prise en son entier; la Cour a considéré ici que

I 'explo i ta t ion de chacun des éIéments d is t inct i fs  e t  essent ie ls

de Ia marque valait exploitat ion de Ia marque en son entier. La

Cour a cependant pris Ia précaution de préciser que cette

solution était subordonnée au respect de deux condit ions : i I

faut , pour faire échec à Ia déchéance, que I 'él-ément exploité

soi t  à  Ia  fo is  d is t inct i f  e t  essent ie l . I l  faut  également  que

chacun de ces éIéments so i t  suscept ib le  de bénéf ic ier rà lu i  seul ,

de Ia protection. A bon droit,  la Cour a considéré que le cercle

in tér ieur ,  entouré de ses pales ou a i le t tes sat is fa isa i t  à  ces

deux condi t ions.

Les critères selon lesquels if peut être fait

application de 1'article 5-C-2 aux marques complexes composées

d'éléments figuratifs et, d'une dénomination étant ainsi définis,

iI importe à présent d'examiner les solutions données par la

jurisprudence, lorsque Ia marque est composée exclusivement d'une

ou de dénominations
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s 2 - LES MARQUES CONSTTÎUEES EXCLUSTVEMENT DE
DENOMTNATIONS :

Le t i tulaire d'une marque dite dénominative

peut également se prévaloir de I 'usage de cette marque sous une

forme modi f iée.  11 y  aura l ieu de d is t ing iuer  ent re d 'une par t

l ,hypothèse sel-on laquelle Ie dépôt vise une marque complexe, êt

ce l le  , inverse,  où le  dépôt  d 'une marque s imple a été ef fectué.

A) L'USAGE D'UllE I,IARQUE COI'IPLEXE S0US UllE FORllE ll0OrFrEE :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de

PARIS du 2 novembre L987 (11)  a re je té une act ion en

déchéance,  in tentée pour  défaut  d 'explo i ta t ion par  Ia

Société DISTRIIÎAG , à I 'encontre de Ia marque complexe

LE KÀNGOUROU déposée Ie 18 décembre L975 Par Ia Société

SODIMA.

La marque n'avait,  êD effet '  êEé exploitée que sous Ia

forme KANGOUROU ou KANGOU' qui différait des termes

li t téraux de la marque déposée.

Le Tribunal a retenu que Ia suppression de I 'art icle

déf in i  u le"  n 'a l téra i t  pas 1e caractère d is t inct i f

essent ie l  de la  marque.



s48

Cett,e solut,ion doit être approuvée ' car cet,

ar t ic le  est  en so i  banal  e t  n 'est  assor t j - ,  d 'aucun caractère

d i s t i nc t i f .

Le Tribunal va cependant plus loinr êr estimant que

I'ut i l isation de la marque, sous Ia forme abrégée

"KANGOU", n'en alt,ère pas non plus Ie caractère

dist, incti f  .

L 'on peut  se poser  1a quest ion de

1 'oppor t ,un i té  d 'une évent ,ue l le  généra l isat ion de cet te  so lut ion.

En  I ' espèce ,  êD  e f fe t ,  I e  re t ra i t  d ' une

syllabe à un subst,antif  n'a pas nécessairement pour effet de

conserver au vocable ainsi créé un l ien effecti f  avec le mot

originaire. La solution ett-el le ét,é identique si KANGOUROU au

l- ieu d'être abrégé en KÀNGOU l 'avait été en GOUROU ?

La marque doit être appréciée dans son

ensemble.

La Cour  d 'Appel  de PARIS,  pôr  ar rêt  du 26 avr i l  1990

(i-zl infirmant un jugement de Ia 3e Chambre du Tribunal

de Grande Instance de PARIS du 16 décembre 1987 (13) ,  a '

par  ré férence à 1 'ar t ic le  5-C-2,  jugé que I 'explo i ta t ion

sous Ia forme RELÀX de Ia marque déposée LE RELAX

permettait au t i tulaire d'échapper à Ia déchéance.

L 'ar rêt ,  préc ise que " - Ies ar t ic les ( Ier larau)  a joutés à

I 'é7êment  at t ract i f  de Ia  marque n 'a l tèrent  pas ce lu i -c i

Teur pouvoir dist incti t  n'étant nulTement évident pour

7e  pub7 i c " .
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L'arrêt  de Ia  Cour  de PARIS est  d 'autant  p lus

s igni f icat i f  que le  jugement  qu 'eI Ie  in f i rme s 'é ta i t  déterminé

par référence au fait,  que Ia marque avait été exploitée sous la

forme "RELAX , Ie vrai". I l  y avait bien en ce cas altération du

caractère d is t inct i f  ,  Pêr  d 'une par t ,  L 'ad jonct ion de l 'ad ject i f

" v ra i " ,  e t ,  I e  t rans fe r t  de  I ' a r t i c l e  " I e "  , ap rèS  Ie  SUbs tan t i f

RELAX. La Cour  ne s 'y  est  pas arrêtée.

Une solution identique a été adoptée par Ia Cour d'Appel

de  PARIS  (31 -  ma i  1988  (14 ) )  dans  des  c i r cons tances  de

fait analogues mais relatives à une action en null i té de

margue.

Un s ieur-JOULIN t i tu la i re  d 'une marque CROISSANTERIE

avait concédé une l icence d'exploitat ion à Ia

société LA cRorssANTERrE qui exploitait  cette marque

sous Ia forme LA CROISSANTERIE.

Un sieur GUILLON a assigné JOULIN et Ia Société LA

CROISSANTERIE en null i té d'une part de Ia marque

CROfSSANTERIE et d'autre part du contrat '  de l icence.

La Cour  a jugé qu 'en appl icat ion de I 'ar t ic le  5-C-2,

1'adjonction de 1'art icle LA devant Ia dénominat' ion

CROISSANTERIE n 'a l téra i t  pas Ie  caractère d is t inct i f  de

Ia marque déposée par JOULIN.

par  un jugement  du 11 octobre 1989 (15) ,  le  Tr ibunal  de

Grande Instance de PARfS, a rejeté Ia demande en

déchéance pour défaut, d'exploitat ion, dir igée à
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l 'encontre d'une Société NAVIFRANCE et cela par

appl icat ion des d isposi t ions de I 'ar t ic le  5-C-2 '

La Société NAVIFRÀNCE est t i tulaire des marques

NAVIFRÀNCE, NAVIFRÂNCE LA CENTRALE DES CROISIERES'

NAVTFRANCE LA BOUTIQUE DE LA cRoIsrERE et NAVIFRANCE LA

MAISON DE LA CROISIERE.

La Société FIPAL assignée en usurpation de dénomination

sociale et de nom conmercial, ê[ contrefaçon et en

imitation i l l ici te de marque, ar par voie

reconventionnelle , conclu à ce que soit prononcée la

déchéance des marques NAVIFRANCE LÀ MAISON DE LA

CRoISIERE et NAVIFRÀNCE LA BOUTIQUE DE LA CROISIERE.

La Société NAVIFRÀNCE, se prévalant de I 'art icle

5-C-2, a invoqué I 'exploitat ion de Ia marque

NAVIFRANCE comme étant de nature à faire échec à

I 'act ion en déchéance.  Le Tr ibunal  I 'a  su iv i . I I  est ime

en effet que NAVIFRÀNCE constitue I 'éIément attracti f  et

essentiel de nature à exercer, à lui seul , Ie pouvoir

att.racti f  des marques; les expressions IIAISON DE LA

cRorsrERE et BOUTIQUE DE LÀ CROISIERE y ajoutent

uniquement une information tenant aux services auxquels

Ia marque est aPPliquée-

L'exploitat ion de Ia marque, Eous une forme

amputée des termes descript i fs de I 'objet ou des services

offerts, vaut exploitat ion de Ia marque entière'

Cette solution nous paralt pouvoir être

étendue à la suppression de tous termes nécessairesr génériques

ou usuels et plus généralement ceux dépourvus de caractère
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dis t inct i f ,  au sens de 1 'ar t ic le  L 7LL 2 du Code de Ia

Propriété Intel lectuelle, tels les signes ou dénominations

pouvant servir à désigner une caract,éristique du produit, ou du

serv ice ,1 'espèce,  la  qual i té ,  la  quant i té ,  Ia  dest inat ion ,  Ia

valeur, Ia provenance géographique, L' époque de production du

bien ou de la prestation de service.

11 est donc essentiel d'examiner produit Par

produit,  service par service, le caractère dist incti f  auquel

I 'on peut se référer .Ne peuvent être considérés conme essentiels

et dist incti fs les termes qui ne pourraient, à eux seuls, faire

va lab lemen t  I ' ob je t  d ' un  dépô t .

La d is t inct iv i té  s 'appréc ie tou jours par

référence au pr inc ipe de spécia l i té .

L'on peut trouver confirmation de cette posit ion à

Ia lecture d'un jugement de la 3e Chanbre du Tribunal de

Grande Instance de PARIS du 25 octobre 1989 (16)  qu i  a

décidé que la marque complexe déposée BOSTON-CREATION

pour désigner des produits vestimentaires, pouvait être

exploitée sous la forme BOSTON.

En effet, dit  Ie Tribunal, le mot CREATION dans le

domaine vestimentaire est tout à fait banal et dépourvu

de caractère d is t inct , i f  .Sa suppress ion n 'a l tère,  a ins i ,

pas Ie caractère dist inct, i f  de la marque BOSTON

CREATION, Ie mot BOSTON étant à lui seul l 'éIément

essentiel et dist incti f  de Ia marque complexe déposée-

Un arrêt de Ia Cour d'Appel de BESAI'ICON du 19 septembre
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L988 (17)  a prononcé Ia déchéance d 'une marque JUS DE

FRUIT FOU déposée par Ia Société ETABLISSEMENTS HENRI

MAfRE pour désigner des jus de fruits.

Elle a jugé que Ie t i tulaire de Ia marque ne pouvait

s'opposer à Ia demande en déchéance, en invoquant l 'ex-

p lo i ta t ion qu ' i1  fa isa i t  d 'une autre marque const i tuée

par Ia dénomination vIN FOU déposée pour désigner des

v ins .

"En etfet, i7 ne peut être soutenu que 7e earactère

dis t inct i f  essent ie l  de 7a marque est  7e qual i f icat i f

" fot)" , 7a marque devant être appréciée dans son

ensemble" .

Dans une autre espèce, une société LA COMPAGNIE DES

BEBES qui a déposé une marque BABY COOL a été assignée

en contrefaçon par  une Société U.F.c .  t , i tu la i re  d 'une

marque internationale BABY COOL DIFFUSION.

La COMPAGNIE DES BEBES a demandé la déchéance des droits

d 'U .F .C . .  Ce I I e - c i  a  opposé  I e  béné f i ce  de  I ' a r t i c l e

5-C-2 et l 'usage de sa marque sous Ia forme dénominative

BABY COOL.

La Cour d'Appel de PARIS, pêr arrêt du L6 janvier 1995

(18)  a jugé que l 'exp lo i ta t ion des produi ts  v isés au

dépôÈ de la marque BABY COOL DIFFUSION avait bien été

effect,uée sous la forme de la dénomination BABY COOL.

La Cour a relevé que la dénominat,ion BABY COOL avait

été exploitée à tit,re de marque en séparant, Ies deux

mots et cerconformément au dépôt international en cauae.

EIle a également considéré sans incidence Ie fait que le
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mot "d i f fus ion"  n 'a i t  pas été ut i l isé "dès J .ors  que dans

7'ensembTe déposé 7a dénomination "Baby Coo7" seuJ,e

mise en exergue, exerce â el le seu-Ie La fonction dis-

t inct ive de 7a marque et  en const i tue 7 'ê lément

essent ieJ.  " .

La question pourrait se poser de savoir si la

solution serait identique en présence d'une marque composée d'une

association de termes gui, pris individuellement, sont

exc lus ivement  descr ip t i fs  ou banaux,  e t  dont  seule I 'associat ion

conf ère à la marque son originali t ,é r êI l  lui conférant, un

caractère d is t inct i f .La va l id i té  d 'une te l le  marque ne peut  r  ê I l

e f f e t ,  ê t re  con tes tée .

L'exploit,at ion d'une tel le marque complexe

pr ivée de 1 'un de ses éIéments,  peut-e l le  encore r  ê [  ce cas,

être considérée conrme l 'exploitat ion de Ia marque entière? La

réponse à cette question semble devoir être négative : en ce cas

iI apparaitr êrr effetr guê cette suppression emporte altération

du caractère d is t inct i f  de la  marque.  C 'est ren ef fe t ,  comme

précisé, Ie seul assemblage de ces termes banaux qui confère à

la marque son caractère dist incti f  ,  êt en permet }a protection.

En revanche,  l - 'exp lo i ta t ion de l 'un des

termesruniquement, d'une marque complexe composée de termes

distincti fs, peut altérer le caractère dist incti f  de la marque

complexe.

Par un jugement du 5 ju in 1991 (19),  Ia 3e Chambre du

Tribunal de Grande fnstance de PARIS a st,atué sur les

conclusions prises reconventionnellement par Ia Société
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BIC , tendant au prononcé de Ia déchéance pour défaut

d'exploitat ion de la marque LIGNE NUE' propriété de la

Société RENE cUINoT, pour désigner des produits

cosmét iques.

La Société GUINOT s 'est  prévalue de l 'exp lo i ta t ion

de sa marque sous Ia forme NU et NU DOUCEUR

CORPORELLE. EIIe a invoqué le bénéfice de l 'art icle

5 -C -2 .

Le Tribunal estime - et, cette solution apparait

indiscut,able - que Ia suppression du mot LIGNE et Ia

transformation du mot NUE en NU altère substantiellement

Ie caractère dist incti f  de Ia marque déposée.La solution

devait être identique, même si seul Ie mot LIGNE avait

é té explo i té .

II  y a altération du caractère dist incti f

lorsque l,ordre des différents termes composant une marque a été

mod i f i é .

Une dame DE ROBIEN est titulaire des marques

dénominatives DIVINE BEAUTE et BEAUTE DMNE 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 'e:çloitat ion de Ia

marque BEAUTE DIVINE comme valant exploitation de Ia

marque DMNE BEÀUTE.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PÀRIS du

2 avri l  1987 (20) a retenu que les marques DIVINE BEAUTE
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et BEAUTB DMNE présentaient des disparités phoniques

et  v isuel les te lLes,  gue l 'emplo i  de l -a  dénominat ion

BEAUTE DIVINE qui dénature Ia marque DIVINE BEAUTE

ne pouvait permettre à Madame DE ROBIEN de conserver ses

droits sur cette marque en application de 1'art icle

5-C-2

I1 nous reste,  enf in,  à examiner les

conséquences de I 'exploitation sous une forme modifiée d'une

marque simple.

B) L'USAGE D'UilE ilARQUE Sil,tpLE SoUS UltE F0RllE l'lODIFrEE:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

du 19 décembre 1990 (2L)  a re je té une demande en

déchéance pour défaut d'exploitat ion , présentée par Ia

Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE à I 'encontre des

margues propriété de Ia Société BOEHRINGER I4ANNHEIM

GMBH.Cette dernière est t i tulaire de 4 marques , HESTIA

I,LANNHEIM, HESTIA MANNHEIM présentée sous forme

graphique, HESTIA et HESTIAN

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a déposé la

marque HESTIA après avoir présenté sa demande en

déchéance.La demande en déchéance visait les 4 marques.

Concernant la marque HESTIAN la Société BOEHRINGER a

préc isé qu 'e l Ie  avai t ,  renoncé à Ia  par t ie  f rançaise de

son dépôt, international.La demande était donc devenue

sans objet quant à cette marque.
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La Société BOEHRINGER démontrait par ai l leurs avoir

uti l isé Ia marque HESTIA MANNHEIM sous sa forme

graphique; eIIe soutenait,  que cette exploitat ion était

de nature à faire échec à Ia demande en déchéance formée

à I 'encontre des marques nominatives HESTIA et HESTIA

MANNHEIM. Le Tribunal, pêr application de 1'art, icle

5-C-2 de Ia Convention d'Union de PARIS, a fait droit à

ce moyen. 11 est, ime que l 'adjonction du graphisme

n'altère pas le caractère dist incti f  de Ia marque

NominaLive HESTIA MANNHEIM.

Le Tribunal retient, de mêmergue Ie fait d'exploiter Ia

marque HESTfA sous Ia forme HESTIA I{AITNHEIM (sous sa

forme graphique) n'a1tère en rien le caractère

dist incti f  de Ia première marque, 1'adjonction de

MANNHEIM renvoyant exclusivement au siège social de

I '  ent repr ise BOEHRINGER.

La référence faite par cette décision, à Ia

nature purement indicative du terme I'IANNHEfM ne suscite aucun

commentaire part icul ier. Cette adjonction n'emporte en effet, pas

altération du caractère dist incti f  de Ia marque.

Dans une autre affaire, une Société CORMOULS-HOULES est

t i tulaire d'une marque TIFFANY. EIle a assigné en

contrefaçon de sa marque une Société LE TIFFANY,laquelle

a demandé la déchéance de Ia marque opposée pour les

produits visés au dépôt.

La Soci-été CORIr{ouLS s'est prévalue de l 'exploitat ion de

sa marque par Ia Société LANGUEDOC-LOISIRS sa l icenciée,
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qui exploitait  un rest,aurant à TOULOUSE. L'exploitat ion

de Ia marque avait eu l ieu sous la forme TIFFANY'S et

TTFFANY'S TOULOUSE.

La Cour  d 'Appel  de PARIS a jugé Ie  L3 ju in  L977 (22)

qu ' i1  éta i t  va in de prétendre que "7 'u t iT isat ion des

formes Ti t fany 's  et  T i f fany 's  TouTouse ne const i tuera i t

pas une expToitation de La marque Tiffany alors gue ses

formes en reproduisent 7a part ie essentieTTe et

d i s t i nc t i ve " .

Cet te déc is ion ne s 'est  pas

référée à l - 'ar t ic le  5-C-2 mais la  so lut ion mér i te

L 'ad jonc t i on  d 'un  uS '  ne  su f f i t  pas  à  a l t é re r

d is t inct i f  du mot  TIFFANY.

De même, L '  ad jonct ion du terme

correspond qu 'au l ieu de 1 'explo i ta t ion de Ia  marque.

expressément

approbation.

Ie caractère

TOULOUSE ne

En revanche, Ia solution retenue dans

1'af fa i re  HESTIA selon laquel le  Ia  modi f icat ion du graphisme de

présentat ion de Ia  marque n 'a l tère pas le  caractère d is t inct i f ,

n 'est  pas unanimement  admise

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de

SAINT-NAZAIRE du 22 févr ier  1993 (23)  a refusé de

considérer que l 'exploitat ion de la dénomination

présentée en caractères d' imprimerie, de la marque LA

BEAUTE EN LfBERTE pour désigner des produits de

parfumerie rproduits cosmétiquesrinsti tut de beauté,

valait, exploitat,ion de la marque complexe LA BEAUTE EN
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LIBERTE, présentée sous forme d 'écr i ture curs ive,  à

f intérieur d'un cartouche rectangulaire fantaisie.Le

Tribunal retient ici que : "fe caractère dist incti f  de

cette marque ne réside pas uniquement dans 7'association

des mots rnais aussi dans leur caTTigraphie qui

contribue de manière essentieTTe à Teur caractère de

fan ta i s ie  e t  d '  o r i g ina l i t ê " .

Cette posi t ion peut,  i I  est  vrai ,  s '  expl iquer

par référence aux produits et services couverts par Ia marque, Ia

dénomination en cause n'étant que faiblement distinctive.

Dans une autre espèce, une Société SINALCO avait assi-

gné l -a  Société B.S.N.  en déchéance de ses dro i ts  sur  les

marques s lc-co l ,À et .  s ICoLA.  La Société B.S.N.s ' ,é ta i t

prévalue de 1'exploitat ion des dénominations SIC ORANGE'

SfC CITRON, SIC LIMONADE pour faire échec à Ia demande

en déchéance de la marque SIC-COLA en applicaÈion de

1 'a r t i c l e  5 -C -2 .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PÀRIS

(9 mai  1985 (24))  a  retenu que l 'é Iément  essent ie l  e t

dist incti f  dans la marque SIC-COLÀ était SIC.

COLA n'est qu'un t,erme descript i f  pour désigner une

boisson à base de graines de Cola

I1 a jugé que Ie terme SIC était, reproduit' en son

entier avec le même caractère dans les dénominations SIC

ORÀNGE' SIC CITRON et SIC LIMONADE.

Le Tribunal a cependant, précisé que ce raisonnement

ne saurait être retenu concernant la marque SICOLA.
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Le terme SfC a perdu son individuali té et s'est fondu

dans un ensemble pour constituer un tout indivisible.

La marque SICOLA a été "altérêe très sensjbJ,ement" par

1'exploit,at ion des trois dénominations ayant pour

radical SIC. La déchéance de la marque SfCOLA a donc

été prononcée.

Dans la marque SIC-COLA, le mot exploité SIC

protégeable en lu i -même, i I  est  iso lé et  essent , ie l .  Ce n,est

le cas dans Ia marque simple SICOLA.

La société JoHNsoN & JoHNsoN a assigné la Société

BEIERSDORF AG en déchéance de ses droit,s sur les marques

TRICODUR et TRICOFIX.

La société défenderesse a soutenu que 1'exploitaÈion de

Ia marque déposée TRICOPLAST lui perrnettait en applica-

t ion de I 'ar t ic le  5-C-2 d 'échapper  à la  déchéance des

marques TRICODUR et TRICOFIX.

Mais Ie Tribunal de Grande Inst,ance de PARIS n'a pas

fait droit à cett,e argumentation (16 décembre 1986

(25)  ) .  En ef fe t ,  Ie  rad ica l  TRICO des t ro is  marques

est identique, mais Ia substitut ion des lettres FIX

ou DUR a sensiblement a1téré le caractère dist incti f

de Ia marque

L'ar t ic le  5-C-2 n 'é ta i t ,  à  juste t , i t re ,  pas

app l i cab le  en  l ' espèce .

Par  a i l leurs,  la  Cour  d 'Àppel  de PÀRIS a jugé,  pêr
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arrêt  du 13 ju in  1991 (26)  que Ia  marque SVP (déposée

par  la  Société SVP),objet  d 'une demande en déchéance

introduite par la Société sEvp AuToMoBILEs, doit être

considérée comme exploitée dès lors qu'el le a été

ut, i l isée sous la forme INDEX SVP , Ie mot "INDEX" ayant

un caractère descripUif. La dénomination fNDEX SVP éÈait

en effet exploitée pour fournir aux abonnés des

renseignements succincts et des références notamment

dans les domaines des produits et services visés dans

le dépôt .

Par arrêt du 10 février 7992, (27), Ia Cour de TOULOUSE

a estimé que Monsieur PEDRO SANS LLOPART , titulaire de

la marque SANS, pouvait opposer à une demande en

déchéance concernant cette marque, une exploitatj-on

valable de celle-ci, sous Ia forme SAI{S SPORTSWEAR. La

Cour ret , ient  "que I 'ê7ément  essent ie l .  e t  d is t inct i f  de

7a marque SÀNS SPORTSWEAR est bien 7a dênomination

"SANS" (qui est 7a patronynte du sjeur SÀM) d'autant que

-Ze terme SPORTSWEAR ajouté à 7 'êLément  at t ract i f  de 7a

marque n'est qu'un terme générique dont 7e pouvoir

d is t inct i f  n 'est  nuTTement  év ident  pour  7e publ ie" .

Ce terme SPORTSI{EAR est effectivement un terme

générique, pour les produits ou services désignés dans

1'enregist,rement. La Cour ne pouvait donc que retenir qu'i l  ne

possédait aucun pouvoir attractif en 1'espèce.

Nous ferons également référence à un jugement du
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Tribunal de Grande fnstance d'ANNECY du ler décembre

L982 (28) .  Une Société STENVAL a so l l ic i té  le  prononcé

de la déchéance d'une marque COCKTAIL déposée par une

société LES FRoMAGERS SAVoYARDS pour désigner des

produits lait iers et fromagers.

La soc iété défenderesse s 'est  prévalue de

I'exploitat ion indirecte de sa marque sous la forme

BABY COCKTAIL.

Le Tribunal a rejeté la demande de déchéance et a jugé

qu'i I  importait,  peu "que J.e mot CocktaiT ait étê accolê

au mot Baby, 7e terme vedette de la marque "Baby

Cockta iT"  étant  7e mot  Cockta i l " .

Cette solution nous semble faire une

application trop ext,ensive du principe énoncé à l 'art icle 5-C-2

bien que ne s 'y  ré férant  pas expressément .

En effet, Ie caractère dist. incti f  de la marque

COCKTAIL nous semble a1téré par I 'adjonction du mot BABY.

La référence faite par Ie Tribunal au mot

"vedette" de la dénomination BABY COKTAIL ne veut Pas dire que Ie

mot BABY pour explo5-ter des produits laitiers soit dépourvu de

tout  caractère d is t inct i f .

I1 convient, de retenir que l 'altération du

caractère dist incti f  d'une marque nominat, ive semble pouvoir

s 'appréc ier  par  ré férence aux d isposi t ions de l 'ar t ic le  L 7LL 2

du Code de la Propriété Int,el lectuelle. L'appréciation du

caractère d is t inct i f  r  êu sens de I 'ar t ic le  L 7LL-2 du Code de

Ia Propr ié té In te l lectuel Ie ,  des termes fa isant  1 'ob jet  de Ia
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suppress ion ou de I 'ad jonct ion est  fa i te  cas d 'espèce par  cas

d 'espècer  ên fonct ion du pr inc ipe de spécia l i té .

C 'est  en ef fe t  tou jours en prenant  en

considération Ie produit ou Ie service concerné que l 'existence

ou 1'absence du caractère dist incti f  peut êt,re appréciée.

En outre, lorsque I 'enregistrement vise deux

ou plusieurs produits ou services déterminés, Ia situatj-on

s'apprécie au regard de chacun d'entre eux. La constatation de

I 'absence d 'un te l  caractère d is t inct i f  pour  I 'un des produi ts  ou

des services ne porte pas nécessairement les mêmes effets pour

les autres.  I1  ne faut  en ef fe t  pas s 'en ten i r  à  la  seule

s imi lar i té  des produi ts  ou serv ices v isés à 1 'enregis t rement .

De même t L'appréciation du caractère

dist incti f  doit être dist ingiuée de la notion de risque de

confus ion.  Ce r isque,  essent ie l  pour  I 'appréc iat ion de 1 'a t te in te

au droit de marque, est en revanche étranger à la notion de

déchéance, même si dans certaines espèces i l  semble que ces

not ions se confondent .
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Section 2 - La forme modifiée lors du depot : L'article 5-G-2 de la

Convention d'Union de Paris et la pluralité de clépôts :

L'appl icat ion de I 'ar t , ic le  5-C-2 n 'est  pas

uniquement  l imi tée à I 'appréc iat ion de l 'a I térat ion du caractère

dis t inct i f  de la  marque.  Ces d isposi t ions régissent  également  les

conséquences du dépôt  de marques "vo is ines" .

En effet, 1e t i tulaire de Ia marque arguée

déchue peut être tenté de se prévaloir d'un enregistrement

"vo is in"  dont  est  t i tu la i re  un t iers  (S 1)  ou dont  i I  dét ient

Iu i -même Ies dro i ts  (S 2r .  La s i tuat ion ne sera d 'a i l leurs pas

ident ique dans l 'un et  I 'aut re cas :

S 1 - LES DEPOTS ONT ETE EFFECTUES PAR DEUX PERSOIINES
DIFFERENTES :

En réponse à une demande en déchéance , le

t i tul-aire de Ia marque peut, opposer I 'exploitat ion de celle-ci

par un t iers; le principe est unanimement, adnis .Au nombre des

condit ions de son application f igure en règle générale un

contrat ,  souscrit  entre Ie t i tulaire de Ia marque et celui qui

1 'explo i te .  Des d i f f icu l tés d ' in terprétat ion sont  prév is ib les ,

lorsque I 'exploitant dist inct du t i tulaire, est lui-même

détenteur  d 'une marque ident ique ou "vo is ine" .  La jur id ic t ion
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n'est  a lors  pas l iée par  Ia  quat i f icat ion donnée par  les par t ies

à leur  convent ion.

De même, des diff icultés peuvent surgir

Iorsque Ie t i tulaire de la marque est, une Personne physique, êt

que I 'explo i tant  est  une personne morale,  qu ' i I  contrôIe.

L'affaire de la déchéance d'une marque AU LOTUS ayant donné l ieu

à deux renvois après cassation mérite également d'être évoquée.

EIIe met en oeuvre Ies principes examinés de façon intéressante.

A) LA JURIDICTIOII II'EST PAS LIEE PAR Ut QUALIFICATIOII
DOIIIIEE PAR LES PARTIES A LEURS CO]IVEIITIO]IS :

TeI est notamment le cas lorsque

I 'autor isat ion d 'explo i ter  revêt  Ia  forme d 'un contrat  de l icence

et que Ie l icencié exploite en réali té une marque "voisine" dont

iI  est t i tulaire. Le donneur de l icence peut-i l  se prévaloir de

cette exploitat ion conme étant cel le de sa propre marque ? Ou la

juridict ion saisie doit,-elIe requali f ier le contrat de l icence ?

C'est  à  cet te  dern ière so lut ion que s 'est  ar rêtée

Ia Cour d'Àppel de PARIS, Pêr un arrêt du I octobre L992

(29) par confirmat, ion part iel le d'un jugement du

Tr ibunal  de Grande Instance de PARIS (7 mars 1990 (30)  ) .

La Société B.H.V.  esÈ t i tu la i re  de Ia  marque RIVOLIA,

pour t,outes les classes de produits , depuis le 13 mare;

L964 .

La Société BIJOUTERIE DIFFUSION dont, Ie gérant

avait été assigné en contrefaçon ou imitation i l l ici te

en tant que t i tulaire de Ia marque RIVOLI, Pâr Ia
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Soc ié té  B .H .v .  ,  a  e l l e -même ass igné  Ia  soc ié té  B .H .v .

en déchéance part iel le des droits sur cette marque pour

les produi ts  de la  c lasse L4.

En  réponse  , I a  Soc ié té  B .H .V .  s ' es t  p réva1ue  de

1'exploitat ion de sa marque sous une forme modif iée,

n 'en a l térant  se lon e l1e,  pas le  caractère d is t inct i f

par  son l i -cencié,  Ia  Sociét ,é  SEIKO. En ef fe t  en 1986 un

contrat  avai t  é té souscr i t  ent re B.H.V.  et  SEIKO, Pêr

Iequel une l icence non exclusive était concédée à SEIKO'

I 'autor isant  à  explo i ter  en France et  à  I 'é t ranger  ,  la

marque RfVOLIA, pour 1es produits de Ia classe L4

(b i jouter ie) .  Ce contrat  accorde également  à SEIKO Ie

dro i t  de déposer  et  d 'u t i l iser  Ia  marque SEIKO RIVOLI ,

pour tous l-es produits de Ia classe L4 , .  
dans tous les

pays concernés par I 'Arrangement de I"IADRID. SEIKO a

alors déposé sa marque SEIKO RMLI Ie 24 juit let

1985 .La  Soc ié t ,é  B .H .V . ,  se  p réva lan t  de  I ' exp lo i t a t i on

de la marque RIVOLIA sous Ia forme RIVOLI, et de

I 'accord de l icence qu 'e l le  avai t  souscr i t  en ce senst

s 'opposai t  a ins i  à  1 'act ion en déchéancer  êr  invoquant

Ies disposit ions de 1'art, icle 5 -C-2 de Ia Convention

d 'Un ion  de  PARIS .

Le Tribunal de PARIS a, par une interprétation

contestable de I 'ar t ic le  5-C-2 retenu que ces

disposit,ions ne pouvaient être invoquées que par le

t i tu la i re  lu i -mème de l 'une et  I 'aut re marques.  A ins i  ,

la  Société B.H.v.  ne pouvai t -e l le  se prévalo i r  de

1'exploitat ion faite par la société SEIKO bien que

cel le-c i  a i t  é té un l icencié régul ièrement  inscr i t .
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SEIKO ne pouvait en effet être considérée comme un

ayant-dro i t  de B.H.V. ,  Ie  contrat  de l icence ne

transférant pas la propriété de la marque.

Le Tr ibunal  a  a jouté ,  g tê I 'ar t ic le  5-C-2 ne

s'appliquait,  pês dès lors que la marque SEIKO RMLI

dont 1'exploitat ion était invoquée était la propriété de

la  Soc ié té  SE IKO e t  non  ce l Ie  de  l -a  Soc ié té  B .H .v . .En

outre, toujours selon ce jugementr êD autorisant,

simultanément, Ia société sEIKo à faire enregistrer la

marque SEIKO RIVOLI et à faire usage de la marque

RIVoLIA,  la  Société B.H.V.  aura i t  e l le-même est imé

qu'i l  ne pouvait y avoir de confusion entre ces deux

marques.

Ce jugement a été, sur plusieurs points censuré par

Ia  Cour .

El Ie  ret ient  tout  d 'abord "que I 'explo i ta t ion de Ia

marque par Ie propriétaire, visée par la Convention

d 'Un ion ,  es t  auss i  b ien  7 'exp lo i t a t i on  qu ' i 7  en  ta i t

d i rectement  lu i -même que ce77e qu ' i I  en fa i t  Par  un

t i e r s  au to r i sé . . . .  "

Après avoir analysé Ia convention souscrite entre B.H.V.

et SEIKO, la Cour déduit de Ia chronologie des faits et

en part icul ier du fait que SEIKO avait vendu en France t

depuis un an, des produits sous Ia marque RMLI, 9ûê

Ie but poursuivi par les contractants était "de

régulariser Ie dép6t et 7'empToi de 7a marque SEIKO

RIVOLI r ât regard de toute conttefaçon ou usage

iTTicite de 7a marque RMI'IA".
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Examinant ,  par  a i l leurs,  Ies condi t ions dans lesquel les

a été ut i l isée la  marque SEIKO RMLI,  la  Cour  s 'a t tache

au fait que Ie nom SEfKO est toujours associé au terme

RIVOLI, pour Ia présentation des produits SEIKO; el le

retient qu'en fait,  la marque exploitée était bien la

marque propriété de la Société SEIKO, et non une

abréviation en RMLI, de la marque RIVOLIA.EIIe en

conclut ,  "g lu 'a ins i ,  7 'exêcut ion du contrat  par  SEIKO a

simplement consisté en I 'expToitation de sa propre

marque sans que B.H.V.  y  fasse obstac le à ra ison de 7a.

protection dte â 7a marque RIVOLIA et non en

7 'u t i l i sa t i on  de  7a  marque  RJ .L IA  sous  une  f oxme  n ' en

a7 té ran t  pas  7e  ca rac tè re  d i s t i nc t i f . "

La Cour confirme, ainsi, après en avoir

cr i t iqué les mot i fs  e t .  y  avoi r  subst i tué Ies s iens propres,  Ia

solution de fond retenue par Ie Tribunal de PARIS.

La Cour  a,  donc,  requal i f ié  le  sens et  Ia

portée des conventions relatées sous la forme d'un contrat de

I icence.EI le  s 'est  a t , tachée à rechercher  s i  Ie  " I icencié"  avai t

exploité des droits qu' i l  t i rait  du dépôt en son nom de sa propre

marquer ou au contraire ceux qui lui avaient été conférés par le

contrat  de L icence.Tel  n 'é tant ,  à  son av is  pas Ie  cas,  Ie  donneur

de l icence ne pouvait se prévaloir de cette exploitat ion ftt-ce

par référence au contenu de l 'art. icle 5-C-2 La soluÈion eut

vraisemblablement été différente si 1e l icencié avait

ef f  ectivement exploité La marque RMLI sans y adjoindre sa

propre marque SEIKO. Aurait-on pu alors estimer que Ie t i tulaire

de la marque "seconde" aurait,  avant tout exploité cette marque

qui  lu i  é ta i t  propre?
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I1 incombe, avant toutr êu juge de rechercher Ia

conmune intention des part ies : s' i l  apparal.t  clairement que Ia

volonté des part ies était en réali té d'organiser une cohabitation

pacif ique entre deux marques dont, I 'une aurait pu constit ,uer la

contrefaçon de I 'aut re,  i l  conviendra i t  d 'en dédui re que

I 'explo i ta t ion,  par  le  l icencié,  de Ia  marquer  I lê  se fera i t  pas

pour le compte du t i tulaire et que celui-ci ne pourrait,  ainsi,

s ' en  p réva lo i r .

B) LE SECO]|D DEP0SAI|T EST UilE PERSOilllE !{ORALE :

La Cour  de VERSAILLES, par  un arrêt  du 7 ju in  L982 (31)

a été amenée à se prononcer sur l 'espèce suivante :

Monsieur cUY BEART a déposé l-e 9 mai L973, Ia marque

SPACE, dans la  c lasse 4L.

Le même jour, Ia SARL EDITIONS ESPACE a déposé La

marque ESPACE.cUY BEART ét,ait dir igeant de la Société

EDITIONS ESPACE.

Le 29 juin L977, Ia SARL GROUPE I a déposé Ia marque

SPACE dans  l es  c lasses  9 t  15 ,  16  e t  4L .

Par  acte du 6 ju i l le t  L979,  e l le  a fa i t  ass igner  GUY

BEART en déchéance, pour inexploitation, de la marque

SPACE.

Par un jugement, du I jui l let 1980, Ie Tribunal de

Grande Instance de NANTERRE a jugé que l'exploitation

par Ia SARL EDITIONS ESPACE, de Ia marque ESPACET Dê

valait pas exploitation par Monsieur GUY BEART de Ia
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marque SPACE dont i I  était t i tulaire. Le Tribunal a,

en effet, retenu que Monsieur GUY BEART n'avait exploité

la marque spAcE ni personnellement ni par voie de

Iicence, pendant les 5 années ayant précédé la demande

en déchéance.  I I  lu i  a  dénié la  poss ib i l i té  de se

prévaloir de l,exploitat ion par Ia sARL ESPACE dont i I

est le dir igeant, de la marque ESPACE. Le Tribunal a

retenu, êD effet, guê le t i tulaire de Ia marque ESPACE

était la société EDITIONS ESPACE dont la personnalité

est dist incte de celle de son dir igeant Monsieur GUY

BEART.I l  a  re tenU également  que I 'explo i ta t ion d 'une

marque "voisine" de la marque enregistrée ne valait pas

exploitat ion de cette dernière, êt que Monsieur GUY

BEART ne pouvait valablement invoquer I 'art ' icle 5-C-2

de Ia convention d'union de PARIS, t ' ,étant pas lui-même

t,i tulaire de Ia marque effectivement, exploitée.

Devant Ia cour, GUY BEART a SoUtenU que la marque ESPACE

avait été déposée par une société dont i l  est Ie

dir igeant, de manière publiguêr constante, continue et

non équivoque, 9uê l 'exploitat ion de 1a marque ESPACE

qui inclut Ie mot SPACE vaudrait exploitation de cette

dernière marque, élément isolé de Ia marque complexe

ESPACE.

La Cour  a re je té l ,appel .  E l Ie  ret ient ,  tout  d 'abord,

que Ie patrimoine de Ia société EDITIONS ESPACE est

dist inct de celui de son gérant, Monsieur GUY BEART. La

marque ESPACE ayant été déposée par Ia société, seule

celle-ci avait quali té pour invoquer 1'usage qui en a
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été fait.  Monsieur BEART n'établi t  nul lement que

I'exploitat ion de La marque ESPACE aurait éEê faiterpour

son compter ê[ vertu d'une quelconque convention. II  ne

peut donc invoquer 1'art icLe 5-C-2 de la Convention

d'Union de PARIS "qui exige expressément pour

s'appTiquer que Ia marque d'origine soit empToyêe par

son propriêtaire, sous une forme différente".

La Cour a néanmoins également examiné I'argument de

fond invoqué par GUY BEART EIIe a écarté I'argument

selon leque1 Ia marque ESPACE, aurait,  été une marque

complexe intégrant la marque SPACE. Sel"on Ia Cour, en

effet, Ies termes ESPACE et SPACE relèvent chacun

d'une langue d i f férente.  Cet te c i rconstance fa i t  que les

deux marques sont complètement dist inctes.

Pa r  un  a r rê t  du  L7  j u i l l e t  1984  (321 ,  l a  Chambre

Commerciale de Ia Cour de Cassation a rejeté Ie pourvoi

formé à I 'encontre de I 'ar rêt  de Ia  Cour  de VERSAILLES.

La Cour  de Cassat ion se borne à reteni r  "que Ia  Cour

d'Appel après avoir constaté que I 'expToitation

revendiquêe pour s'opposer â 7a déchéance ne portait pas

sur 7a même marque a ênoncé à bon droit que

7'expToi ta t ion d 'une marque vois ine de 7a marque

enregistrêe ne vaut pas expToitation de cette

dernière " .

Cet,te motivation dispensait Ia Cour de

Cassation de répondre au moyen du pourvoi selon lequel i I  aurait

incombé aux juges du fond de rechercher si 1'exploitat ion

ef fectuée par  une soc iété avec l 'accord du t i tu la i re  qui  en est
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I 'an imateur  et  Ie  d i r igeant ,  suf f i t  à  év i ter  la  déchéance,  dès

lors  qu 'aucun texte n 'ex ige que I 'explo i ta t ion de Ia  marque se

fasse  en  ve r tu  d 'un  con t ra t .

Cette solution ne peut qu'être approuvée .En

ef fet ,  Ia  marque est  un éIément  de l - 'act i f  de Ia  soc iété et  seule

cette dernière peut en disposer par f intermédiaire du dir igeant

social qui agit au nom et pour compte de la société. Ainsi, le

d i r igeant  s ' i1  est  I 'associé major i ta i re  ne peut  ag i r  pour  son

compte personnel .

Par  a i l leurs se lon 1 'analyse qui  est  donnée

par Ia Cour de Cassat, ion des moyens développés à I 'appui du

pourvoi  dont  e l le  éta i t  sa is ier i l  n 'appara l . t  pas qu ' i ls  a ient

fa i t  r é fé rence  exp resse  à  l - ' a r t i c l e  5  -  C  -2 .

PIus préc ise est  Ia  so lut ion découlant  d 'un jugement  du

Tr ibunal  de Grande Instance de PARfS (33) .

Une Société SIKA a déposé Ie 30 janv ier  1985 Ia marque

SOPRREBA .EI le  a,  par  a i l leurs,  const i t ,ué p lus ieurs

f i l - ia Ies régionales,  l iées à e l le  par  des contrats  de

franchise, et qui ont touÈes coilrme dénomination sociale

SORREBA.

S ix  de  ces  f i l i a l es  on t  cons t i t ué  un  G . I .E .  ayan t

notamment pour objet le dépôt du nom du groupement et

Ia protection de Ia marque SORFEBA.

Le G. I .E.  a  ass igné Ia  Société SIKA en déchéance pour

non uti l isation de ses droits sur Ia marque SOPRREBA. En

réponse,  Ia  soc iété srKA a soutenu qu 'eI Ie  avai t  e l le-

même autorisé les sociétés SORREBA à uti l iser leur

dénomination , gui constitue I 'abréviation de sa marque
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SOPRREBA et qu'e1les auraient, ainsi, exploité sa marque

sous une forme Iégèrement modifiée par rapport à celle

résultant du dépôt.

Le Tribunal a retenu que quand bien même la Société

SIKA est-el le la société mère des Sociétés SORREBA,

cell-es-ci constituent des entités juridiques

dis t inctes.Ce sont  e l les qui  sont  propr ié ta i res de Ia

dénomination sociale SORREBA' d'ai l leurs antérieure au

dépôt de la marque SOPRREBA.

Le Tribunal retient également que Ies contrats de

franchise ne prouvent pas ,en eux-mêmes, Ia fusion de

tous les droits propres des sociétés franchisées avec

ceux de Ia société mère.

Le Tribunal retient enfin que si "7a dénomination

SORREBA apparait sur de nombreux documents publicitaires

édités et diffusés par 7a Société SIKA', cette mention

est uti l isée pour désigner les entreprises SORREBA

franchisées, et non pas pour désigner la propre activité

de la Société SIKA r êIl sorte que cette dernière ne peut

prétendre qu ' i l  se sera i t  ag i  d 'un usage personnel  de la

marque. La déchéance est donc prononcée.

C) UN EXEIIPLE REI|ARQUABLE : L'AFFAIRE L0TUS :

La conplexité et la particularité des éléments

de I 'espèce, mettant en jeu un certain nombre des principes que

nous venons d'examiner, nous amènent à I 'évoquer et à examiner,



573

successivement ,  1 'ensemble des décis ions auxquel les son évocat ion

a donné l ieu

La société CARToNNERTE DE KAYSERSBERG qui envisageait la

commerc ia l isat ion d 'ar t ic les en ouate et  t issu de

cel-Iulosê âr le 15 septenbre 1965 écrit  à la Société

ETABLISSEMENTS AGACHE SA (ci-après : AGACHE) t i tulaire,

pour I 'avoir déposée Ie 8 juin l-959r êo renouvellement,

de dépôts antérieurs, de la marque AU LOTUS, pour lui

faire part de son int,ention d'uti l iser la dénomination

LOIUS , pour désigner des produit,s similaires ou

complémentaires à ceux visés à I 'enregistrement

d,AGACHE. KAYSERSBERG dEMANdAiI à AGACHE dE IUi

conf i rmer son accord à ne pas é lever  d 'ob ject ion à cet te

ut i l isat , ion.  E l le  env isageai t  l 'évent ,ua l i t ,é  u l tér ieure

d'une acquisit ion des droits sur Ia marque , AU LOTUS.

Par lettre du 7 octobre 1965 AGACHE a assuré KAYSERSBERG

qu'eI Ie  n 'é Ièvera i t  aucune object ion à l - 'u t , i l isat ion de

Ia marque LOTUS, sous réserve que KAYSERSBERG ne

s 'oppose pas à l 'u t i l isat ion,  par  AGACHE, de cet te  même

dénomination.Les négociations relatives à une cession de

Ia marque par AGACHE ne se sont pas Poursuivies.

Une Société DORLAND & GREY avait de son côté,

déposé le 16 avri l  1965, Ia marque LOTUS, Pour

désigner  des ar t ic les à base de f ibres de ce l lu lose.Le

15 décembre 1965, Ia CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a acquis

cette marque de DORLAND & GREY.
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Sans désemparer, la CARTONNERIE DE KÀYSERSBERG a

fabriqué et, commercial isé sa production en f ibres et

ouate de ce l lu lose,  sous Ia  marque LOTUS.

La CARTONNERIE DE KAYSERSBERG A été AbSOrbéC IC 2

janvier L969, par Ia Sociét,é BEGHIN, el le-même devenue

BEGHIN-SAY Ie 13 jui l let 1973, par absorption de Ia

Société SAY.

De son côté AGACHE avait,  par acte du 22 jui l let, 1968

por tant  e f fe t  ré t roact i f  au 1er  janv ier  1968,  appor té à

une Société Anonyme DUFOUR, une part ie de ses acti fs.

L'acte d'apport comprenait en annexe une énumérat, ion des

droits incorporels cédés.La marque AU LOTUS n'y ét,ait,

pas compr ise.

Par  1 'e f fe t ,  de d iverses d isposi t ions in ternes,  Ia

Société DUFOUR a pris successivement les dénominations

GENERALE TEXTILE , CONSORTIIIM GENERÀL TEXTILE puis

BOUSSAC SAINT-FRERES, cela avec effet du L7 avri l

L979 .

Le 10 décembre L974, AGACHE et Ie CONSORTITTM GENERAL

TEXTILE ont rédigé un addit i f  à l 'acte d'apport du 22

ju i l le t  1968.  11 y  éta i t  préc isé qu 'au nombre des

éléments incorporels t,ransférés, f igurait Ia marque AU

LoTUs.Cet  acte a fa i t  I 'ob jet  d 'une inscr ip t ion au

Registre National des Marques Ie 16 janvier L975.

Dès le 9 mai L974 , cependant, Ie CONSORTIIIM GENERAL

TEXTILE avait déposé en renouvellemenÈ, Ia marque AU

LOTUS.

Le lL mars 1977, BOUSSAC SAINT-FRERES a mis BEGHIN-SAY

en demeure de mettre f in à l 'ut i l isation de la marque AU
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LOTUS, au motif  que Ia lettre d'AGACHE du 7 octobre

1965r  t rê  s ' ad ressa i t  qu 'à  l a  Soc ié té  KAYSERSBERG e l l e -

même, et que BEGHIN SAY ne pouvait ainsi s'en

prévalo i r .CeI Ie-c i  cont inua néanmoins à commerc ia l iser

ses produi ts  sous la  marque LOTUS.EI Ie fu t  ass ignée Ie 2

mai 1980 devant Ie lribunal de Grande Instance de LILtr.E

aux f ins d'une part, d'entendre dire et juger que BEGHIII

n'était pas en droit d'ut i l iser la marque LOIUS' Pour la

commercialisation de produits en ouate de cellulose,

d'autre part, d' entendre prononcer Ia rési l iat ion du

droit concédé à KÀYSERSBERG par AGACHE , d'utiliser la

marque AU LOTUS.

BEGHIN a rappelé être Litulaire de Ia marque LOTUS

déposée Ie 16 avri l  1965 et, avoir régulièrement

renouvelé ce dépôt,.

ElIe a rappelé que BOUSSAC SAINT-FRERES ne pouvait

prétendre détenir des droits sur Ia marque ÀU LOTUS'

qu 'à compter  de sa cess ion du 10 décembre L974.  BOUSSAC

SAINT-FRERES ne pouvait,  en effet, prétendre à Ia

qual i té  d 'ayant-cause d 'AGACHE, Ie  t , ransfer t  de la

marque par voie d'apport n'ayant été publié au Regist,re

Nat ional  des Marques que Ie 16 janv ier  L975.

Ains i rse por tant  demanderesse à t i t re  reconvent ionnel ,

BEGHIN-SAY concluait au prononcé de Ia déchéance des

droits de BoussAc SAINT-FRERES , sur Ia marque AU LOTUS,

pour  défaut  d 'explo i ta t ion.

En réponserBOUSSAC SAINT-FRERES a entendu se prévaloir

de I 'explo i ta t ion,  par  BEGHIN de Ia  marque LOTUS.EI Ie

considéra i t ,  en ef fe t ,  ce l le-c i  conrme étant  son l icencié
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quand bien même cette l icence n'avait-el le pas été

publiée. Selon BOUSSAC SAINT-FRERES'Ia marque LOTUS

n'emportait aucune alLération du caractère dist incti f  de

Ia marque AU LOTUS.

Par jugenent du 20 octobre L982 (34r, le Tribunal de

Grande Instance de LILLE a rejeté Ia demande

reconventionnelle en déchéance et prononcé Ia caducité

de 1'accord intuitu personae intervenu entre AGACHE et

Ia CARTONNERIE DE KAYSERSBERG en L965. Ce jugement ne

fait aucune référence à 1'acquisit ion par la CARTONNERIE

de KAYSERSBERG, le 15 décembre 1965, de Ia marque LOTUS.

La Société BEGHIN-SAY a relevé appel de ce jugenent

devant Ia Cour de DOUAI . ElIe a notamment fait valoir

que L'accord de L965 entre AGACHE et Ia CARTONNERfE DE

KAYSERSBERG n'avait pas été conclu "intuitu personae"I

eI Ie  a préc isé que les produi ts  qu 'e l le  commerc ia l isa i t

sous la marque LOTUS n'étaient pas identiques à ceux

visés au dépôt, par AGACHE, de Ia marque AU LOTUS.

L 'ar rêt  de Ia  Cour  de DOUÀI du 25 septembre 1984 (35)

a confirmé Ie jugement du Tribunal de Grande Instance de

L ILLE .

Sur pourvoi de BEGHIN-SAY, la Chambre Commerciale de

cour de Cassat ion,  par un arrêt  du 24 ju in 1986 (36)

censuré Ia décision des juges du fond.

Sur le premi-er moyen de cassation, Ia Cour rappelle

les termes de I 'ar t ic le  t4  de la  ]o i  de 1964 qui

dispose que "toute modif ication au droit portant sur une

Ia

a
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marque ne sera opposable aux tiers que par mention au

Regis t re Nat ional  des Marques" .

La Cour de DOUAI a donc violé ce texter êtr appréciant

que la publication au Registre National des Marques, ]e

l -6  janv ier  L975,  de 1 'acte rect i f icat i f  du 10 décembre

L974, incluant au nombre des éléments incorporels

apportés par AGACHE à DUFOUR, Ia marque AU LOTUS'

pouvait, avoj-r un effet rétroactif et êt're opposée à

BEGHIN qui avait acquis Ia marque LOTUS Ie 15 décembre

l -9 65 .

De plus, Ie dépôt en renouvellement opéré par Ie

CONSORTIITM GENERAL TEXTILE , le 9 mai L974, de Ia marque

AU LOTUS, était sans valeur à l 'égard de BEGHIN-SAY,

le CONSORTITTM GENERAL TEXTILE n'étant, à I 'époque, faute

de publication de la cession à son profi t  au Registre

National- des Marques' pas habil i té à effectuer un tel

dépôt .

Sur Ie second moyen, Ia Cour de Cassation r PaE

appl icat ion de l 'ar t icLe 11 de Ia  lo i  de L964 a retenu

que BEGHIN-SAY avait exploité Ia marque LOTUS, dont

eIIe était propriétaire et non pas la rnarque AU LOTUS,

appartenant à BOUSSAC SAINT-FREREST êD vert,u de Ia

concession qui lui en avait été consentie.La Cour

s 'expr ime en ces termes i "L 'explo i ta t ion d 'une marque

enregistrêe, analogue à une autre marque enregistrêe, ne

vaut pas expToitation de cette dernière".
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Ne justi f  iant pas de l 'exploitat ' ion de la

marque dont eIIe était propriétaire, BOUSSAC SAINT-FRERES

encourait donc Ia déchéance.

La Cour  de renvoi  (PARIS 29 mars 1989 (37))  in terprètera

en premier  l ieur I 'échange de le t t res de 1965,  conme

constituant une l icence concédée à t i tre gratuit, ,  pour

une durée indéterminée, paf AGACHE à la QÀRTONNERIE DE

KAYSERSBERG, relativement à l 'ut i l isation de 1a marque

AU LOTUS. I I  s ' ag i t ' pou r  l a  Cour  de  PARIS ,  d 'une

concession " intuitu personae" l ibrement révocable.En

t,out cas, cetLe concession ne pouvait bénéficier à

BEGHIN.EIIe est ainsi devenue caduque à compter de

I'absorption de la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG par

BEGHIN le  2  j anv ie r  1969 .

La Cour de PÀRIS dira ensuite nulle 1'acquisit ion par

Ia CARTONNERIE DE KAYSERSBERG , auprès de DORLAND &

GREY le 15 décembre 1965,  de Ia  marque LOTUSTqu'e l le

estime avoir été réalisée en fraude des droits d'AGACHE.

Ayant ainsi dénié à BEGHIN -SAY tout droit sur les

marques AU LOTUS d'une part ,  êt LOTUS, d' autre part, Ia

Cour de PARIS en t irait  Ia conséquence que le l i t ige sur

1,antériori té de f inscript ion priser êII renouvellement

par l-e CONSORTfIIM GENERAL TEXTILE, n'avait' plus lieu

d 'ê t r e .

La Cour de PARIS est,imera cependant nécessaire de

préciserr êI l  outrer gtrê le dépôt effectué par Ie

CONSORTILM GENERÀL TEXTILE le 9 mai L974, valait
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renouvellement et non nouveau dépôt.Selon son analYset

Ie transfert des droits sur 1a marque était parfait '

dès I 'acte d 'appor t  du 22 ju i l le t  l -968.  Le caractère

tardif de Ia publication au Registre National des

Marques de I 'acte recti f icati f  était sans portée sur ce

po in t .Se lon  l a  Cour  de  PARIS ,  I '  a r t i c l e  14  de  Ia  l o i  de

1964 ne prive pas de ses droits le cessionnaire qui a

effectué tardivement un dépôt en renouvellement. Le

défaut de publication a pour seule conséquence que Ie

cessionnaire ne peut agir en justice, Pour 1a période

antérieure à Ia publication au Registre National des

Marques. Le défaut de publication est sans effet sur Ia

détention du droit lui-même.Seul I 'exercice de ce droit

en  es t  a f fec té .

Par  a i l leurs,  Ia  Cour  de PÀRIS a re je té les conclus ions

de BEGHIN-SAY tendant au prononcé de la déchéance.Elle a

en effet estimé que la marque exploitée par KÀYSERSBERG

était Ia marque AU LOTUS sous la forme modifiée LOTUS

qui  n 'en a l téra i t  pas Ie  caractère d is t inct i f .

Toujours se lon I 'ar rêt r la  marque a été ut ' i l isée pour  des

produi ts  dés ignés au dépôt .  L 'autor isat ion de L965'

nalgré sa caducité, due à l ,absorption de la CARTONNERIE

DE KAYSERSBERG par BEGHIN continuait à produire ses

ef fe ts ,  jusqu,à Ia  not i f icat ion de rés i l ia t ion ef fectuée

par BOUSSAC SAINT-FRERES.

La Cour retenait. ,  enfin, gue 1'exploitat ion Pour les

produits considérés par BEGHIN, de Ia marque LOTUS,

constituait pour BOUSSAC SAINT-FRERES une excuse

Iégitine de Ia non exploit,ation de cette marque, pour
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des produits similaires.BOUSSAC SAINT-FRERES avait en

effet, préféré , pour éviter le r isque de confusion '

commercial iser sa production sous la marque PEAUDOUCE.

L'ensemble de cette construction rePose sur la

nult i té {ui, sel-on la Cour de PARIS, affectait l 'acquisit ion Par

la CARTONNERIE DE KAISERSBERG de Ia marque I,OTUS.

Dépourvue de droit sur Ia marque LOTUST

BEGHIN-SAY, par  Ia  force des chosesr  êD ut i l isant  ce vocable,

exploitait  de fait Ia marque AU LOTUS.

La Société BEGHIN-SAY s'est à nouveau pourvue en

cassat ion.  L 'Assemblée Plénière de Ia  Cour  de Ia

Cassat ion s 'est ,  prononcée par  un arrêt  du 16 ju i l le t

Le92  (38 ) .

Cet arrêL prononce la cassation de l 'arrêt de la

Cour  de PARIS.

L 'Assembl-ée Plénière,  à  I ' ins tar  de Ia  Chambre

Commerc ia le  r  êD son arrêE du 24 ju in  1986,  rappel lera

que le préalable nécessaire au dépôt en renouvellement

d'une marquer pêr un cessionnaire, est la mention de la

cession au Registre National des Marques.

C'est cette publication qui a pour effet de rendre

Ia cession opposable aux t iers .En l 'absence de

publication, le cessionnaire ne peut être réputé

propriétaire de Ia marque à I'égard des tiers. Il ne

peut donc procéder à un renouvellement valable.

L'Assemblée Plénière a également précisé les condit ions

d 'appl icat ion de l 'ar t ic le  5 'C-2 de la  Convent ion



581

d'Union de PARIS. BOUSSAC SAINT-FRERES avait revendiqué

I 'appl icat ion ,  à  son bénéf ice,  de ce Èexte.El le

soutenait qu'en commercial isant ses produits sous Ia

dénomination LOTUSTBEGHIN-SAY aurait exploité la marque

AU LOTUS, la suppression de la préposit ion AU n'altérant

en rien le caractère dist incti f  de Ia marque. En outre,

poursuivait BoussAc SArNT-FRERES, I 'autorisation

d'exploiter sous Ie nom LOTUS n'avait pas été révoquée

par  e1le,  avant  le  préavis  adressé Ie  11 mars L977.

Le déla i  d ' inexplo i ta t ion de 5 années '  n 'aura i t  a ins i

pas ent,ièrement couru à Ia date de Ia demande en

déchéance.

La Cour de Cassation souligne que 1'exploitat ion

de la marque LOTUS par BEGHIN-SAY ne constituait pas I

aux termes de I 'accord KAYSERSBERG - AGACHE de 1965t

I 'exploitat ion de Ia marque AU LOTUS et en t irait  la

conséquence"gue I '  expToi ta t ion d '  une marque enregis t tée,

anaTogue à une autre marque entegistrée ne vaut pas

expToitation de cette dernière et que 7'art icTe 5-C-2 de

7a Convention d'IJnion de PÀRIS ne ttouve applicat. ion que

s j  une  seu le  marque  es t  en  cause . . . . .  "

ElIe prononce donc Ia cassation et renvoie la cause

et les parÈies devant Ia Cour de ROUEN .Cette dernière,

par arrêt du 13 septembre L994 (39) a prononcé Ia

déchéance de Ia marque AU LOTUS après avoir relevé que

BOUSSAC SAINT-FRERES avait admis que u7'expToitation

d'une marque enregistrée analoçlue â une autre matque

enregistrêe ne vaut pas exploitat ion de cette derniète".
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préc i se  Ia

I 'Assemb lée

L'on peut cependant étudier de manière plus

portée du principe rappelé par Ie motif  de I 'arrêt de

P lén iè re .

La Cour de Cassation Par son arrêt '  du 17

cUY BEART / SARL GROUPE I - cf supra) avait

se lon lequel  "7 'expToi ta t ion d 'une marque

enregistrêe ne vaut pas expToitation de

ju i l l e t  L9B4  (a f fa i re

déjà posé le  pr inc ipe

voisine de 7a marque

ce t te  de rn iè re " .

Cet arrêt ne faisait,  cependantr Pês

expressément référence à 1'art icle 5 -C -2 de la Convention

d 'Union de PARIS.  L 'ar rêt  LOTUS va donc p lus lo inr  ê t r  préc isant

que l 'ar t ic le  5 C-  2 de la  Convent ion d 'Union de PARIS " r?e

t rouve  app l i ca t i on  que  s i  une  seu le  marque  es t  en  cause . . . . . . " .

La Cour  de Cassat ion n 'expl ic i te  pas p lus avant  ce pr inc ipe.  L 'on

peut, cependant, rappeler que tant Ie texte de I 'art icle 5-C-2

( , , I ,emplo i  d ,une marque de fabr ique ou de commerce par  Ie

p rop r i é ta i r e r . . . . .  "  )  que  ce lu i  de  l ' a r t i c l e  11  de  I a  l o i  de  L964

("1e propriétaire d'une marque qui ne I 'a pas exploitée ou fait

exp lo i t e r .  .  . , ' )  ne  l a i ssen t  pas  p lace  à  1 'h lpo thèse  d 'une

exploitat ion , autonome, par un t iers, d'une marque appartenant à

ce lu i - c i .

A ins i ,  pour  s 'opposer  à I 'act ion en déchéancet

Ie t i tulaire de Ia marque doit- i l  démontrer que Ia marque

attaquée, êt cette marque même, a bien été exploitée, soit par

lui-même, soit par un t iers dtment autorisé.C'est à cette

condit ion qu,i l  peut invoquer le bénéfice des disposit ions de

I'art icle 5-C-2 dans I 'hlpothèse où la marque a ét 'é exploitée

sous une forme modif iée, n'en altérant pas le caractère

d i s t i nc t i f .
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Cett,e solution certainement restr ict ive

interd i t  en tout  cas,  au défendeur  à l 'act ion en déchéance'  d 'y

faire échec au rnotif  qu' i l  aurait exploité une autre marque'

" vo i s ine " ,  l o r squ 'e l l e  es t  l a  p rop r ié té  d 'un  t i e rs  e t  qu ' i I  ne

d i spose  su r  e l l e  d 'aucun  d ro i t .

En rappelant  d 'aut re par t  que I 'ar t ic le  5-C-2

ne peut être invoqué que si une seule marque est en cause, la

Cour de Cassation appara1t tout aussi restr ict ive.

Le titulaire de Ia marque attaquée ne pourrait

a ins i  prétendre qu ' i I  explo i te  ce l le-c i  dans les condi t ions de

l 'ar t ic le  5 C 2 que s i  l -a  forme modi f iée sous laquel le  i I  a

réalisé cette exploitat ion, n'â pas donné l ieu à un dépôt

d i s t i nc t .

Les solutions retenues par les juridict ions du

fond sont cependant moins tranchées.

S 2 - LES DEPOIIS SONT LE FAIT D'I'N SET'L TITT'IÀIRE :

Le t i tulaire d'une marque peut-i I  opposer à

une demande en déchéance, I 'exploit,at ion d'une marque "voisine"

qu' i I  a lui même déposée, lorsgue la proximité de ces deux

marques répond aux exigences de l 'art icle 5-C-2 ?

D'autre par t ,  Ie  t i tu la i re  d 'une marque,  qu i

en demande Ie renouvellement, sous une forme modif iée, dans Ie

respect des condit ions exigées par I 'art, icle 5-C-2 peut-i l  se

prévaloir de 1'exploitat ion de 1'une, pour valoir exploitat ion de

I ' au t re  ?
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A) L'APPLrCATI0N DE L'ARTTCLE 5-C-2 A L'tlYPoTllESE DU
DEP0T PAR LE llEilE TTTULATRE DE DEUX IIARQUES "VOrSrllES" :

La jurisprudence est divisée :

1) La coexistence de deux dépôts par le même t i tu la i re
met  obs tac le  à  I ' app l i ca t ion  de  I ' a r t i c le  5  -C-  2  :

Cet,te solution a été retenue notamment, par 1a Cour

de PARIS (40) .La Société DULONG , t i tulaire de la

marque ROSE NAPOLEON, sous Ia forme dénominative et'

sous une forme dénominative associée à des éléments

figurati fs , assigne Ia Société NICOLAS NAPOLEON et Cie

en déchéance, pour défaut d'exploitat ' ion de ses marques

NAPOLEON 1er, 1a marque présentée sous forme de

signature N.NAPOLEON et cel le sous forme N. NAPOLEON et

C ie .

La société NrcoLAs NAPoLEoN et' Cie invoque en défense Ie

bénéf ice des d isposi t ions de I 'ar t ic le  5-C-2 est imant

que I'exploitat.ion de Ia marque NAPOLEON vaut

exploitat ion des trois marques dont eIIe est t i t 'ulaire.

Selon el le ,en effet, Ia dénomination NAPOLEON est

l 'élément caractérist ique de chacune de ces marques. La

différence de graphisme n'en altère pas Ie caractère

dis t inct , i f  .

Par son arrêt, la Cour confirme le jugement qui lui

est  déféré (Tr ibunat  PARIS 11 mai  1981 (41))  qu i  avai t

prononcé Ia déchéance des droits de NICOLAS NAPOLEON et

Cie sur les trois marçlues
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El Ie ret ient , "que I 'expToi ta t ion a êtê fa i te  sous une

fo rme  d i f f é ren te  de  ces  t r o i s  ma rques . . . . . . . " .

La Cour  a joute,  par  a i l - leurs,  gue Ia  " f ina l i té"  de la

procédure de déchéance est de débarrasser les registres

de  I ' I .N .P . I .  des  marques  qu i  y  son t  en reg i s t rées  ma j - s

ne  son t  pas  exp lo i t ées . . . . . . . e t  que  l e  seu l  f a i t  pou r  l e

t i tulaire d'une marque d'en déposer une voisj-ne, même

légèrenent différente, démontre sa volonté d'obtenir des

droits privati fs sur des signes qu' i I  considère lui-même

n'êt re pas ass j -mi lab les les uns aux autres.

La Cour  semble,  enf in ,  s 'a t tacher  à Ia  le t t re  du texte,

en ce que I 'ar t ic le  5-C-2 envisage 1 'emplo i  d 'une

marque par son propriétaire sous une forme différente,

et non pas 1'hlpothèse de droits privati fs acquis par ce

même propriét,aire sur deux marques "voisines".

La Cour fait également référence à l 'art icle 6 quinquies

C-2 de la Convention d'Union de PARIS, gui t ient compte

de la nécessité pour un propriétaire de modif ier sa

marque ou d'adopter une marque plus ou moins différente

selon les pays de l 'Union où Ia protection est demandée

(ce rapprochement peut appara1tre malvenu z L'art icle 6

quinquies C-2 concerner êIt effet, les forrnali tés

relatives au dépôt dans un pays de I 'Unionrd'une marque

déjà déposée dans un autre pays) .

Sur pourvoi de la société Nrcor,As NAPoLEoN et cier la

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (15 janvier

1985 (42) )  rend un  ar rê t  de  re je t .
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El Ie ret ient ,  essent ie l lement , ,  que les juges du fond

ont, souverainement, apprécié r êD fait "gue les

diffêrences entre J.e signe expToitê et 7a marque arguée

de déchêance en altéraient Ie caractère dist incti f  dans

l -a forme sous 7aque77e ceLLe-c i  avai t  é té enregis t rêe. - "

Relevons que I 'un des moyens du pourvoi

reprochai t  à  Ia  Cour  de PARIS d 'avoi r  a jouté à l 'ar t ic le  5-C-2

une condit ion qu' i l  n'édictait pas r êD retenant que ce texte

envisageait 1'emploi d'une marque Par son propriétaire sous une

forme d i f férente. . . .e t ,  non le  cas de dro i - ts  pr ivat i fs  acquis  par

cette même personne sur des enregistrenents de plusieurs narques

d i s t i nc tes . . . . .

La Cour de PARIS avait d'ai l leurs fait de ce

mot i f  un é lément  essent ie l  de sa décis ion.

En retenant que l 'appréciation , dê pur fait ,

selon laquelle la forme de chacune des trois marques "aItérait"

cel le-ci par rapport aux deux autres, justi f iait  Ia décision de

Ia Cour  d,Appel ,  la  Cour  de Cassat ion éta i t  d ispensée de se

prononcer sur ce moyen de droit.

Entre les mêmes part ies, le Tribunal de Grande Instance

de PARIS par jugement du 28 novembre 1984 (43) a repris

la motivation concernant d'autres marques déposées par

Ia Société N.N.C. . "La procédure en déchêance a pout  but

de débarrasser  J .es regis t res de J , ' f .N.P. I .  de marques

inexpToitées" et, "7e t i tulaire de diffêrentes margues

présentant une certaine analogie ne saurait prêtendre

conserver ses droits sur une marque' tout en utiTisant
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une autret mais que 7e fait même que 7a Sociétê lVicolas

Napoléon ait jugé nécessaire de déposer des marques qui

diffèrent même 7égèrement J.es unes des autres est

démonstrat i f  de 7a voTonté d 'obteni r  des dro i ts

pr ivat i fs  sur  des s ignes qu 'e77e n 'est imai t  pas

assimi l .ab l ,es -Zes uns aux autres" .

Par un arrêt du 7 mai 1984 (44), la quat,r ième chambre de

la Cour d'Appel de PARIS a tranché Ie l i t ige opposant

une Société PERMA, t,itulaire des marques oxYcREM et

OXICREM pour désigner les produits de Ia classe 3

(cosmétiques) ,à Ia société GoLD!{ELL, import,ant et

commerciaLisant en France des produits cosmétiques sous

Ia dénomination OXY-CREME.

PERMA assignait GOLDWELL en contrefaçon ou imitation

i l l ici te de sa marque. Reconventionnellementr GOLDWELL

concluait à Ia déchéance, pour défaut d'exploitat ion,

des deux marques.

La juridict ion du premier degré a prononcé la déchéance

de Ia marque OXICREM.

En appel, PERMA a invoqué les disposit ions de l 'art icle

5-C-2. Ell-e avait exploité la marque OXTCREM et

soutenait que cette exploitat ion valait cel le de la

marque OXICREM, l 'u t i l isat ion de la  voyel le  ' I '  ou de

Ia voyel le  "Yx n 'a l térant  pas Ie  caractère d is t inct i f

de la marque .PERMA sout,enait égalenent que I 'art icle

5-C-2 "n' interdit pas que 7a marque dans 7a forme

7êgèrement différente où e-11,e est exploitée, fasse

7'objet  ,  sous cet te  forme d 'un dépôt  séparé."
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La Cour a écarté cet argument.

ElIe considère que 1'art icle 5-C-2 permet seulement

au t i tu la i re  d 'une marque déposée d 'u t i l iser  ce l le-c i  en

y apportant selon les circonstances des modif ications

n'altérant pas son caractère dist incti-f  mais que :

"ce texte n 'env isage pas - le  cas des dro j ts  pt ivat , i fs

acquis par ce t i tuLaire sur -Les enregistrements de

marques d is t inctes,  fussent-eJ. Ies vo is ines " .  .  .  .  .  .

La Cour ajoute "gu'en -I 'espèce I PERMA en dêposant

sêparément 7es marques OXYCREI'I et OXICREIT qui ne

diffêraient que 7êgèrement entre e77es, a manitesté sa

voTontê d 'obteni r  des dro i ts  pr ivat i fs  d is t incts  sur  ces

marques qu 'eI Ie  n 'est imai t  donc pas ass imi l ,ab les 7 'une â

I ' au t re . . . . . . . "

La Cour reprend également Ie motif  selon lequel la

f inal i té de la procédure de déchéance est de "I ibérer"

l es  r eg i s t r es  de  I ' I .N .P . I . .

La déchéance des droits de PERMA sur Ia marque

OXICREM est donc confirmée.

Relevons également un jugement du Tribunal de Grande

Instance de I{ARSEILLE dts, 27 novembre 1985 (45).

Une dame REPETTO titulaire d'une marque EL GRINGO Pour

désigner du café a assigné en cont,refaçon la Société

JACQUES VABRE elle-même t,itulaire d'une marque EL GRINGO

pour désigner du café.

Par conclusions additionnelles, Madame REPETTO a demandé
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la déchéance de Ia part ie française de

cédée par la Société i tal ienne ACSAL à

JACQUES VABRE.

marque GRINGO

Société

Sur Ia déchéance, la Société JACQUES VABRE s'est

prévaIue de I 'exploitat ion de sa marque sous Ia forme

EL GRINGO et a invoqué Ie bénéfice de l 'art icle 5-C-2.

Le Tribunal a dist ingué :

"- ceTui qui se contente d'user de sa marque en

7'amodiant 7égèrement reste protégê Pour cette marque;

celui qui éprouve -le besoin de déposer une marque

nouveTTe â propos de cette Lêgère amodiation ne peut

invoquer  7a marque ancienne,  qu i  faute d 'ê t re expToi -

tée dans sa forme in i t iaTe,  r isque d 'encour i r  Ia

déchéance"  .

Le Tribunal s'est également référé au but poursuivi par

Ie Iégislateur concernant la déchéance : désencombrer

Ie Registre National des Marques et a précisé que de ce

point ,  de vue,  1e but  "n 'ent re pas en conf l i t  avec Les

règles édietées par  7a Convent ion d 'Union de Par is" .

Selon 1e Tribunal, la Société JACQUES VABRE n'a acheté

Ia marque italienne GRINGO que pour créer une marque

emblématique française eÈ nouvelle par le dépôt de Ia

marque EL GRINGO.

Par ai l leurs, une Société BIOGALENIQUE ti tulaire d'une

margue GINKOGINK a été condamnée par Ie Tribunal de

Grande Instance de PARIS pour imitation i l l ici te des

marques déposées par  une Société S.E.P.C. ,  GINKOR et

GINKORGEL.

1a

1a
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En appel, BIOGALENIQUE a demandé Ia déchéance des droits

de  S .E .P .C .  su r  I a  marque  G INKORGEL.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (25 septembre 1989 (46)  )  a

considéré que seule la marque GINKOR avait été exploitée

sous  Ia  fo rme  "G inko r  (R )  geL" .Or ,  I ' i nd i ca t i on  "GEL"

ne précisait que la forme sous laquelle était présenté

Ie produit de marque GINKOR.

La Cour  a a ins i  jugé que S.E.P.C.  ayanÈ déposé deux

marques voisines mais dist inctes ne les estimait pas

ass im i l ab les  1 'une  à  I ' au t re .  L ' exp lo i t a t i on  de  Ia

marque GINKOR ne pouvait donc selon la Cour permettre à

S .E .P .C .  d 'échapper  à  l a  déchéance  de  ses  d ro i t s  su r  I a

marque GINKORGEL.

Par  a r rê t  du  28  mars  L990  (471 ,  I a  Cour  de  PARIS  a

infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de

PARIS du 2L septembre 1989 (48)  qu i  avai t  re fusé de

prononcer Ia déchéance de Ia marque LA RENOMMEE

déposée par Ia Société REMoISSENET PERE ET FrLs, €iur

conclusions de Ia Société JACQUART.

La Société REMOISSENET PERE ET FILS t i tulaire des

marques RENOMMEE et LA FENOMMEE avait en effet assigné

en contrefaçon ou en initat ion i l l ici te, la COOPERjATIVE

REGIONALE DES VINS DE CHAI'{PAGNE CT 1A SOCiéIé JACQUART

Champagne , titulaires de deux marques, l'une nominat,ive

LA CWEE RENOMMEE DE JACQUÀRT, l'autre comprenant un

éIément f igurati f  ajouté.

Les défenderesses ont formulé des conclusions

reconvenÈionnelles en déchéance des droits de
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argumentation.

La Cour infirme donc ,sur

jugement soumis à sa censure.

REMOISSENET sur Ia marque LA RENOMMEE pour non

explo i ta t ion de ce l le-c i .

REMOf SSENET s 'est  prévalue de I 'explo i t ,a t ion,  par  eI le ,

de la marque RENOMMEE, et a soutenu que cette

exploitation vaLait celle de Ia marque LA RENOMMEE car

I 'él-ément dist incti f  de }a marque complexe est Ie

substantif  RENoMMEE, 1'adjonction de l,art, icIe .LA'

n 'a l térant  pas Ie  caractère d is t inct i f  de Ia  marque.

Les premiers luges avaient suivi cette

La Cour a retenu que REMOISSENEI avait déposé

dist,inctement les deux marques RENOMTIEE et LA RENOMMEE

que ces deux marques différaient, légèrement I,une de

1 'au t re ,  ma is  gu 'en  les  déposant  l ,une  e t  I ,au t re ,  le

titulaire avait "manifesté sa voTonté d, obtenir un droit

pr ivat i f  sur deux signes qu'  i7 n 'est i rnai t  pas

ass imi labJes  7 'un  â  I 'au t re"  ien  sor te  que se lon

1'arrêt ,  "en ut iTisant 7a marque RENOMMEE i7 n,a

nulTement ainsi  que 7'envisage 7'art ic le S-C-2 de Ia

Convention d'Union, uti l isé son autre marque modifiêe,'.

point ,  le

Dans une autre espèce, la Société JEAI{-CLAUDE DECAUX

est t i tu la i re de deux marques :  J.C.D. pour toutes les

classes de produits et de services et J.C. DECAUX pour
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La SociéIé JEAN-CLAUDE

JEAN-CLAUDE DECÀUX en

m a r q u e  J . C . D . .
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et  une c lasse de serv ices.

DUFOUR a assigné Ia Société

déchéance de ses droits sur la

La  Cour  d 'Appe l  de  VERSAILLES (4  fév r i e r  1993  (4911 ,

in f i rmant  Ia  déc is ion des premiers juges,  a  jugé qu ' i l

n 'é ta i t  pas poss ib le  de d i re  "que Ia  marque J.C.D.

bénéf ic ie  de 7 'expToi ta t ion fa i te  par  7a marque

J.C.Decaux,  l '  expToi ta t ion d '  une marque enregis t rée

anaTogue ne valant pas expToitation de cette dernière. "

L 'ar rêt  de ne fa i t  pas référence à I 'ar t ic le

5-C-2 et pose en postulat f  impossibif i té de bénéficier de

1 'explo i ta t ion d 'une marque enregis t rée analogue à ce l le  ob jet  de

la demande en déchéance.

Par ai l leurs, Ia Société COLGATE-PÀLMOLM est t i tulaire

de deux marques complexes figuratives en couleur, repré-

sentant chacune un f lacon sous une forme part icul ière de

produi t  va issel le  de couleur  ver te,  a ins i  gu 'une

ét,iquette port,ant, Ia dénomination PALMOLM VAISSELLE

et associant, un verre transparent et une main.

Les différences entre les deux marques résident, dans

la forme du verre à pied et dans la posit ion de Ia

ma in .

La Société COLGATE-PALMOLIVE a assigné en contrefaçon

la Société LEVER laquelle a demandé la déchéance des

marques opposées.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS par jugement
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du 19 mai  L994 (50)  a retenu I 'explo i ta t ion de Ia  marque

sous une forme modif iée.

Cependant, i I  a précisé que "si deux marques â peu près

sembiables ont êtê déposées, Ie t i tulaire a entendu faire

protéger deux t i tres dist incts".

Dès Iors ,  I 'exp lo i ta t ion d 'une des marques ne peut  fa i re

échec à une demande en déchéance concernant I 'autre

marque.

"Si est assimi-lée â un usagre au sens de Ia loi,

7 'expToi ta t ion d 'une marque sous une forme modi f iêe

n 'a l térant  pas son caractère d is t inct i f ,  encote faut ' i l

que cet te  forme ne se rappor te pas à 7 'aut re marque" .

Le lr ibunal a retenu que I 'e:çloitat ion avait eu l ieu

pour des fLacons reproduisant à I ' identique la forme du

flacon de Ia marque en cause, ainsi que son bouchon

blanc faisant contraste avec Ie vert du l iquide

L'étiquett.e apposée sur Ie f lacon était conme celle de

la marque l i t igieuse de forme pir i fonne sur laque1Ie

était représentée une main tenant un verre à pied.

Les légères différences dans Ia forme du verre à pied

et dans la posit ion de Ia main n'étaient qu'une forme

modif iée n'altérant pas Ie caractère dist incti f  de la

marque.

Par  jugement ,  du L7 févr ier  1995 (51) ,  le  Tr ibunal  de

Grande InsLance de PARIS a prononcé la déchéance d'une

marque CARBONE accompagnée d'un graphisme

La Société SAMSONITE avait assigné 1a Sociét,é CARBONE

INTERNATIONAL et Ia Société SEUDITEX en déchéance de
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leurs droits sur les marques : CARBONE déposée le

L4 décembre 1993 par SEUDITEX et acquise par CARBONE

INTERNATIONAL ; CARBONE déposée Ie 22 février 1985;

CARBONE accompagnée d'un graphisme et déposée Ie 22

fév r i e r  1985 .

Le Trj-bunal a jugé que le défendeur en déchéance ne

pouvait pas soutenir que 1'exploitat ion de la dénomi-

nation CARBONE constituait l- 'élément, dist incti f  eÈ

commun des trois marques et que son exploitation faisait

dès lors échec à I 'action en déchéance dir igée contre Ia

marque complexe.

11 a précisé "qu'en dêposant 7a dénomination "CARBONE"

avec un graphisme, 7a Société Carbone International

a entendu protêger indépendamment des deux autres

marques cette dênomination accompagnée d'un graphisme".

Selon le Tribunal, la marque complexe n'ayant pas été

exploitée dans son ensemble, l 'exploitat ion de la marque

dénominative CARBONE ne peut suffire pour écarter la

déchéance.

La posi t ion i l lust rée par  ces arrêts  n 'est

cependant pas unanime.Certaines décisions adoptent une posit ion

con t ra i re .

2) Appréciat ion cr i t ique :

La question se pose des rnotifs pour lesquels

I 'ar t icLe 5 -C-2 ne pourrai t  pas être appl iqué lorsque l 'act ion
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en déchéance est intentée contre un t ' i tulaire qui invoque en

défense,  I '  explo i ta t ion de sa marque,  €t  ce la pour  Ie  seul  mot i f

que Ia forme sous laquelle Ia margue a été exploitée a fait

I 'ob jet  de Ia  par t  de son t i tu la i re  d 'un enregis t rement  d is t . inct , .

La seule existence d'un second dépôt, sous une

forme "vo is ine"  de ce l le  du premier ,  peut-eI1e in terd i rerau

titulaire unique, de se prévaloir de 1'e:çloitat, ion d'une marque

pour  fa i re  échec à I 'act ion en déchéance engagée à I 'encontre de

l ' au t re  ?

I1 faut à nouveau en revenir au texte de

1 'a r t i c l e  5 -C -2  :

"L 'empTo i  d 'une  marque  .pa r  7e  p rop r iê ta i re ,
"sous une forme qui diffère par des éLêments n'altérant
"pas l-e caractère dist incti f  de 7a marque, dans 7a forme
"où ceL7e-c i  a  êtê enregis t rée dans 7 'un des pays de
"7 ' t I n ion . . . .  ne  d im inue ra  pas  Ia  p ro tec t i on  acco rdée
"à 7a marque"

II est, donc clair que 1e t i tulaire peut se

prévalo i r  de I 'exp lo i ta t ion d 'une marque,  sous une forme

modif iée, à la seule condit ion que cet,te modif ication n'altère

pas le  caract ,ère d is t inct i f  de la  marque déposée.  Est - i l ,  a ins i  I

Iégit ime d'opérer une dist, inction selon que la forme modif iée

sous laquel le  La marque a été explo i tée a,  ou non,  fa i t  l 'ob jet

d'un dépôt dist inct ? Les décisions analysées se déterminent par

Ie rnotif  qu'en déposant séparément, deux marques ne différant que

Iégèrement entre el les, Ie propriétaire soucieux d'obtenir des

droits privati fs sur l 'une et l 'autre de ces marques, reconnaS.t

par  Ie  fa i t r  gu 'e l les ne sont ,  pas ass imi lab les l 'une à I 'aut re.

réserves :

Une tel le motivation appelle certaines



596

La le t t re  de I 'ar t ic le  5-C-2 fa i t  ré férence

exclus ive à "7 'empToi  d 'une marque .par  son propr iê ta i re" .Ce

terme est suff isamment, c1air. I I  ne comporte en lui-même aucune

rest r ic t ion.  Selon l 'adage "ubi  Lex non d is t ingui t  nec nos

dis t inguere debemus",  i I  n 'y  a  pas l ieu d 'opérer  de d is t , inct ion ,

Ià où la loi n'en prévoit pas. Aucune dist, inction ne peut donc

être établ- ie, ni condit, ion spécif ique d'application exigée, en

présence d'un texte dont la rédaction est claj-re , êt de portée

généra Ie .

En deuxième l ieu, les précisions apport,ées par

I 'ar t ic l -e  5-C-2 sont  ind issoc iables du système Iégal  de Ia

déchéance.La déchéance est une sanction.Les condit ions de son

application doivent être interprétées restrictiveuent. La

déchéance ne peut être prononcée que si ] 'ensemble des condit ions

imposant cette sanction sont réunies.Toute disposit ion permettant

d'écarter la déchéarrce doit recevoir pleine application.

Par ai l leurs , cette jurisprudence examinée se

fonde sur une analyse téIéologique. La juridict ion estime, en

effet, pouvoir déduire de la seule existence de deux dépôts

dist incts, que leur aut,eur a lui-même établi  une dist inction

entre les deux marques et que celles-ci ne seraient, donc pas

ass in i l ab les .

II  est indiscutable que chaque dépôt, confère

un droit dist inct ,  découlant de chaque enregist,rement. Chacune

des marques ainsi déposée, bénéficie donc d,une protection qui

lu i  est  propre.
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Toutefois, le texte fait exclusivement

référence à I 'emplo i  d 'une marque,  par  son propr ié ta i re ,  sous une

forme légèrement modif iée.

Ce sont donc Ia quali té de propriétaire, Ies

caractérist iques de Ia marque , L'existence et la portée des

modif ications, par référence notamment au caractère dist incti f  de

Ia marque déposée, qui sont seules à prendre en considération.

Ces critères se suff isent à eux-mêmes. Leur

appréc iat ion ne peut  ê t re af fectée par  I 'ex is tence ou non d,un

dépôt de Ia marque seconde.

En outre I ' interprétation donnée par la

jurisprudence, de I ' intention du déposant, rrê correspond pas

nécessai rement ,  à  la  réaLi té

Le motif  du second dépôtr êrr effet,,  traduit

plus vraisemblablement, une volonté d'acquisit ion de davantage de

sécur i té  jur id ique.Chacune des marques d ispose,  du seul  fa i t  de

son dépôt, en el l-e-même, de la protection de Ia Ioi.

L'engagement de poursuites en contrefaçon ou au contraire la

défense à d 'éventuel les poursui tes en contrefaÇon,  en sont

f ac i l i t ées .

L 'u t i l i té  de te ls  dépôts successi fs  apparaÎ t

d 'a i lLeurs tout ,  par t icu l ièrement ,  Iorsqu, i ls  consacrent

l - 'évo lut ion de Ia  présentat ion au cours des années,  d 'une marque

déterminée,par son adaptation aux gotts et aux désirs de Ia

c l i en tè le .

L' interprét,ation ainsi donnée de la mot, ivation

à laquelle obéit I 'auteur de plusieurs dépôÈs est ainsi purement

arbitraire et ne peut donc justi f ier la rétention d'un critère

non expressément prévu par Ia loi.  Selon 1'arrêt de Ia Cour
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d'Appe1 de PARIS du 7 mai  1984 (OXICREM),  en ef fect ,uant  un second

dépôt, fe déposant entend acquérir des droits privati fs sur une

marque d is t incte de ce l le  dé jà déposée .Cela lu i  in terd i ra i t  de

prétendre que I 'exploitat ion de la marque seconde vaudrait

exploitat, ion de la première. L, examen de 1a conformité de ra

marque seconde aux exigences de 1'arLicle 5-C-2 doit se faire par

comparaison des deux signes. Erle ne peut dépendre d,une

int,erprétation de la volonté supposée du déposant.

Le caractère d is t inct i f  s 'appréc ie,  en ef fe t ,

en foncti-on d'éléments propres, intr insèques à la marque, pôr

lesquers eIIe se dist ingue des autres marques ou signes

dis t inct i fs  suscept ib les de const i tuer  des antér ior i tés.

La volont,é d, acquérir des droits privati f  s

d is t j -ncts  ne s 'oppose de la  sor te pas obr igato i rement  à l ,enplo i

d'une marque sous une forme modif iée, rr 'altérant pas Ie caractère

d i s t i nc t i f  de  ce l l e -c i .

l , téri te également d,être examinée Ia motivation

t i rée de Ia  f ina l i té  qu i  sera i t  ce l le  des textes re la t i fs  à  la

déchéance:  la  purge,  des regis t . res de l ' rnst i tu t  Nat ionar  de la

Propr ié té Industr ie l le ,  des marques inexplo i tées.

Observons tout d,abord qu,un not i f  t i ré d,une

opportunité aùninistrat,ive ne saurait à lui seul fonder une

solut ion jur id ique.

En outre, Ia coexisLence de deux dépôt,s est de

nature à présenter un intérêt pratique : si r,uti l isateur d,une

marque au tit,re de raquelle ir peut se prévaloir des

disposi t ions de 1'art ic le s-c-z dispose, en cas d,at te inte à

ses droi ts,  de ra facul té d 'agir  en just ice,  i l  n,en est  pas
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moins vra i  qu 'une te l le  act ion lu i  sera fac i l i tée,  s ' i I  a

consacré, pêr un nouveau dépôt, ses droits sur Ia marque ainsi

modi f iée.  D 'aut re par t ,  L '  ex is tence d 'un te1 second dépôt  év i te

Ies inconvénients  d 'une éventuel le  d iscuss ion sur  1a réal i té  êt ,

le cas échéant, I '  importance des "a1térations" séparant la marque

ut i l isée de ce1le déposée,  et  sur  I 'a t te in t ,e  qui  peut  ou non en

résul ter  aux éIéments d is t inct i fs  de ce l le-c i .  En revanche,  Ia

d ispar i t ion,  par  I 'e f fe t  d 'une déchéance,  des dro i ts  pr ivat i fs

attachés à un enregistremenÈ, créê un vide, la marque radiée

devenant ainsi à nouveau disponible et susceptible d' intéresser

un t iers. En découle un risque de confusion dont, peuvent faire

les frais non seul-ement le premier exploitant de la marque, mais

également le consonmateur. Une tel le situation porterait ainsi

atteinte à Ia fonction même de la marque, gui ne serait plus

respectée. Elle serait également de nature à encourager la

mult ipl ication des actions en contrefaçon et à conduire à des

si tuat ions jur id iquement log iques,  mais  d i f f ic i lement

compréhensibles pour Ie consommateur non avert i .Une même décision

pourrar €rr effet, prononcer La déchéance pour défaut d'usage

sérieux d'une margue déterminée, sans s'arrêt,er aux critères de

fond de I 'ar t ic le  5-C-2 €t ,  néanmoins condamner I 'auteur  d 'une

imit,at ion frauduleuse de la marque "voisine". La juridict ion

sais ie ,  pour  le  seul  mot i f  que 1 'une et  1 'aut re de ces deux

marques ont été enregistrées par le même ti tulaire et sana

s 'ar rêter  aux cr i tères de fond de l 'appl icat ion de I 'ar t ic le  5-C-

2 prononcera la déchéance de celLe non directement exploitée.

Le contrefacteur aura, ainsi r êu la satisfaction de voir

prononcer Ia déchéance des droits du t i t ,ulaire de Ia marque qu' i l
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aura frauduleusement imitée.11 n'en sera pas moins condamné pour

cet te  imi ta t ion.

Un certain nombre de décisions ontrau

demeurant, statué dans un sens différent de celui qui vient

d 'ê t re  ana lysé .

3)  L 'app l i ca t ion  de  I 'a r t i c le  5 -C-2  sans  égard  au  fa i t
que les deux marques "vois ines" ont êtê déposées par
le  même t i tu la i re  :

Un jugement du Tribunal de Grande fnstance de PARIS

( 25 févr ier  1988 (52)  )  a  fa i t  dro i t  à  I 'argumentat ion

d'une Société CAPRO BRASTL t i tulaire de deux dépôts

ef fectués I 'un en 1978,  de la  marque BRAZIL I 'aut re en

L9B7 ,  de  Ia  marque  BRASIL .  L 'une  e t  I ' au t re  de  ces

marques se présentent sous forme de majuscules

d ' impr imer ie ,  inscr i tes dans un losange. I l  s 'ag i t  donc

d'une marque complexe.

La Société LA MAISON DU CAFE , a conclu au prononcé de

la déchéance pour défaut d'exploitat ion, de la marque

BRAZIL. Le Tribunal a const,até que la Société CAPRO

BRASIL a exploité dans les condit ions de la loi du 31

décembre L964, la marque BRÀSIL i l  relève que cette

exploitat ion vaut exploitat ion de Ia marque BRAZIL, le

seuL remplacement du Z par un S constituant une

modif ication mineure, n'altérant pas Ie caractère

dis t inct i f  de la  marque.
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Par  un  a r rê t  du  27  ma i  L988  (53 ) ,  I a  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 à I 'encontre de la Société NICOLAS

NAPOLEON & Cie.EIle a constaté que les quatre marques

déposées par cette société avaient un élément dist incti f

communrle terme "NAPOLEON' inscrj-t  en lettres majuscules

d' imprimerie. El le en a déduit que l 'explo5-tat, ion de

1 'une de ces marques,  quelques puissent  ê t re les

différences minimes de graphisme Ia séparant des autres,

valait exploitat ion des trois autres.

La Cour  ne I 'a  pas re lèvé expressément ,  mais

iI est à noter que les quatre dépôts avaient été effectués par

Ia même société.  EI le  n 'a  pas considéré que cet te  c i rconstance

soi t  de nature à fa i re  échec à 1 'appl icat ion des d isposi t ions de

1  ' a r t i c l - e  5 -C -2 .

La solution est d'autant plus remarquable

qu 'eI le  appara i t  d i f férente de ce l le  re tenue par  1 'ar rêt  de la

Chambre Commerciale de Ia Cour de Cassation en date du 15 janvier

1985 rendu entre les mêmes par t ies (c f  supra) .

Par jugement du 25 octobre 1991 , le Tribunal de Grande

Instance de PARIS (54)  a fa i t  appl icat ion des

disposi t ions de l 'ar t ic le  5-C-2,  pour  d i re  que

1'exploitat ion de Ia marque RICHES MONTS valait

exploitation de Ia marque RICHEMONT, ces deux marques

présentant le même caractère dist inct, i f  ,  nonobstant la
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différence orthographique qui les sépare.Le jugement

préc ise,  ic i ,  expressément  "que ce texte (7 'ar t ic le

5-C-2 ) n' exige pas çlue la marque nodifiée sous 7a forme

dans 7aque77e e77e est expToitêe, ne soit pas el le-même

enregistrée.

Qu' i7  s 'en su i t  que 7 'ex is tence de deux dépôts

dist incti fs ne saurait faire êcarter 7'application de ce

tex te . . . . . . . "

D'autres décisions ne se sont pas déterminées

en fonction de Ia plural i té de dépôts mais ont apprécié

1 'a l térat ion ou non du caract ,ère d is t inct i f  (c f  supra ) :

-  Tr ibunal  PARIS 16 décembre 1986 (55)(TRICOFIX et  TRICODUR);

-  Tr ibunal -  PARIS 2 avr i l  1987 (56)  (DMNE BEAUTE);

-  Cour  BESANCON l -9 septembre 1988 (57)  (JUS DE FRUIT FOU);

- Tribunal PARIS 11 octobre 1989 (58) (NAVIFRÂNCE LA MAISON
DE LA  CROIS IERE) ;

-  Tr ibunal  PARIS 19 décembre 1-990 (59)  (HESTIA MANNHEIM).

Est-ce à dire, cependant r guê Ia motivation

selon laquel le  en ef fectuant  deux ou p lus ieurs dépôts,  le

t i tu la i re  entend mani fester  qu ' i l  considère s 'ag i r  de deux ou

plusieurs marques dist inctes, serait dépourvue de toute portée ?

La réponse est  p lus nuancée.

Par  un arrêt  du 15 mars 1985 (60) ,  la  Cour  de VERSAILLES

a st,atué sur une demande en déchéance dirigée contre la

marque LIPToN SNACK SOUP, propriété de Ia Société
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FRÀLIB.Cet t ,e  dern ière,  pour  s 'opposer  à Ia  déchéance'

soutenait avoir exploité la marque sous Ia forme de

trois mentions :SNACK NUTS, COKTAIL et LIPTON.

La Cour reIève, tout d'abord, 9ue Ia forme sous laquelle

Ia marque est prétendue avoir été exploitée en altère Ie

caractère d is t inct i f .  Ce mot i f  suf f isa i t  à  écar ter

1 'appl icat , ion de I 'ar t ic le  5-C-2 .

La Cour de VERSAITLES observe cependant, que Ia Société

FRÀLrB avait cru uti le de faire enregistrer conme

marque,  I 'embal lage à l 'exp lo i ta t ion duquel  e l le  se

référait "entendant par 7à acquérir sur cet embaTTage

des dro i ts  d is t incts  de ceux qu 'e17e dêtenai t  dê jà par

7'enregistrement de 7a marque LIPTON SNACK SOUP" -

E I Ie  p réc i se  z "Que  ce r tes  ,  7 ' a r t i c l e  5 -C-2  de  7a

Convent ion d 'un ion de Par is  ne prévoi t  aucune except ion

au pr inc ipe qu ' i7  pose dans 7 'hypothèse où Ie  t i tuTai re

de Ia marque a procédê â plusieurs dépôts, majs que Ia

jur id ic t ion sa is ie  n 'en conserve pas rnoins 7a

possibiTitê de déduire des circonstances de 7a cause que

Le t i tulaire de la marque a entendu renoncer à expToiter

cette marque dans 7e déLai Légal en 7a fotme sous

7aque77e  i7  7 'ava i t  dêposêe" .

Ce n'est donc pas en considération de Ia

plural i té de dépôts que la Cour de VERSAILLES s'est déterminée

pour prononcer la déchéance. ElIe y a vu cependant un indice

supplémentaire estimant que Ie second dépôt, traduisait Ia volonté

du t i tulaire de renoncer aux effets du premier.

, j  n i  i t '

K=Ufrlt:t'
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Telle est également à notre sens Ia posit ion du Tribunal

de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 29 juin

LeBA (61 ) .

La Société de droit suisse ESSO STANDARD est

propriétaire d'une marque internationale constituée d,un

ovale de couJeur bleue sur fond blanc ( déposée le

18  av r i l  1961  pou r  l es  p rodu i t s  des  c lasses  1  à  5117

e t  19  ) .

La Sociét.é française ESSO est t i tulaire d,une marque

française comprenant un éLément f igurati f  constitué d,un

ovale bleu entourant un fond blanc et un éIément

dénominatif  ESSO en lettres rouges sur 1e fond blanc.

Les Sociétés ESSO ont assigné en contrefaçon la Société

CORA qui uti l isait un signe jugé proche. La société

défenderesse a opposé la déchéance de Ia marque déposée

par  la  Société de dro i t  su isse ESSO.

Les Sociétés ESSO ont  est imé qu 'en appl icat , ion de

l- 'art icle 5-C-2 , Ia marque constituée du seul éIément

f igurati f  était exploitée sous la forme de celle compre-

nant 1'élément f igurati f  accompaçIné du mot ESSO.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation . u7' adjonc-

t ion â l 'ovale bleu du mot Esso modif ie très sensible-

ment 7e caractère dist incti f  de 7a marque ayant fait

7' objet d' un enregistrement internationaT. Cette nodif i-

cation est, au surplus, accentuée par 7e graphisme

part icu l ier  u t iT isé pour  7e E ,  7 'empToi  d 'un rouge t rès

vif et de gros caractères pour J, 'ensembJe des -Zettres.
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Dans 7a marque compTexe utiTisée, 7e caractère

dis t inct i f  s 'a t tache avant  tout  à  7 'êLêment  dénomina '

t i f  Esso  e t  non  à  I ' o vaLe  b l eu .

De plus, en déposant plusieurs marques, Ies sociétés

ont montré leur voTontê de faire porter Teurs droits

privati fs sur différents signes auxquel,s e-l- les

at t r ibuaient  des par t icu lar i tés propres" .

En I 'espèce,  la  p lura l i té  de dépôts ne

const i tue pas 1 'é Iément  essent ie l  du re je t ,  de la  défense fondée

sur  1 'app l i ca t , i on  de  I ' a r t i c l e  5 -C-2 .

I l  convient encore de faire référence à un arrêt du

26 avr i l  1990 de Ia  Cour  d 'Appel  de PARIS (62)  :

Monsieur VERITE avait déposér etr L957 Ia marque RELAX

pour des produi ts  des c lasses 10 et  20.  I I  a  acquis

d 'un t iers  en 1960,  la  marque LE RELAX enregis t rée

primit ivement en 1948 pour des produits de la classe 20.

Le demandeur à l 'action en déchéance faisait, ,  notamment,

valoir que les deux marques ét,aient enregistrées au nom

du même t i tu la i re  ,  € t  qu 'a ins i  l 'a r t ic le  5-C-2 ne

pouvait recevoir applicat, ion.

Infirmant Ie jugernent du Tribunal de Grande Instance de

PARIS , Ia Cour a exprimé Ie motif  selon lequel en

achetant en 1960 les droits résultant du dépôt effectué

en 1948 d 'une marque vois ine de ce l le  qu ' i l  avai t  lu i -

même déposée en 1957, le t i tulaire "a conforté des
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dro i ts  suscept ib- les d 'ê t re mis en échec par  Le t i tu la i re

d ' une  marque  p l us  anc ienne . . . . " .

La Cour  a,  a ins i ,  est imé qu ' i l  ne pouvai t  ê t re

considéré que le t i tuLaire avait,  par son achat,, entendu acquérir

des droits privaLifs dist, incts de ceux découlant du dépôt qu' i I

avai t  e f fectué

priorité est, donc, également donnée à la

recherche de f int,ent, ion qui a présidé au dépôt.

B)  L 'ARTICLE R 7L2 -  25  DU C.P. I .  :

Ce texte est ainsi conçu :

"Tout nouveau dép6t portant sur une modif ication du signe
"ou une extension de Ia l iste des produits et senzices
"d 'une marque enregis t rée peut  ê t re accompagné d 'une
"déclaration de renouvellement anticipé de cette marque.
"La nouveTLe période de protection court à compter de 7a
" déclaration de renouveLlement.
"Les renouvellements ultêrieurs de 7a marque renouveTée
"et  du nouveau dépôt  s 'e f fectuent  par  une déclarat ion
"un ique " .

Un rappel de Ia situation juridique antérieure

apparaLt opportun:

Sous l 'empire de la  lo i  de 1857r le

renouvellement, d'une marque pouvait être opéré sous une forme

différente, si le caractère dist incti f  de la marque renouvelée

n 'é ta i t  pas  a l t é ré .

La  Cour  de  PARIS  (2  av r i l  L973  (63 ) )  en  a

notamment jugé ainsi en ce que Ia marque "AMARIS" pouvait être

renouvelée sous Ia forme "AI' ÎARYS".
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Sous l 'empire de Ia loi du 31 décembre 1964 la

so lu t i on  é ta i t  mo ins  ne t te :  I ' a r t i c l e  9  du  déc re t ,  du  27  j u i l l e t

L965 d isposant  que :

"7e dépôt en renouveTTement qui ne comporte
"modification par rapport au prêcédent dépôt
"dernier état, peut encore être valablement
"ef fectué dans Ies s ix  mois  de 7 'expi rat ion
"dêpô t  p rêcêden t . . . .  .  "

aucune
en son

du

La doctrine en avait déduit que Ia marque

pouvait être renouvelée, sans modif ication, dans Les six mois

suivant Ia date d'expiration de Ia val idiÈé du dernier dépôt et

"a contrario" qu'un renouvellement comportant une modif ication

n 'a l térant  pas Ie  caractère d is t inct i f  de la  margue en son

dern ier  é tat ,  pouvai t  ê t re ef fectué jusqu 'à la  date d 'expi rat ion

de Ia val idité du dernier dépôt.

La 4e chambre de Ia Cour de PARIS, Par un arrêt du L5

novembre 1985 (64) ,  a  jugé,  a ins i r  gue const i tua i t  un

renouvellement d'une marque complexe, constituée d'un

élément figuratif accompagné par le mot, PILE et le mot

FACE inscr i ts  I 'un au dessus de I 'aut re,  Ie  dépôt  en

renouvellement de la marque dénominative PILE OU

FACE.L'on constatera que cet arrêt fait  expressément

référence aux d isposi t ions de 1 'ar t , ic le  5-C-2.Si  1 'on

relève que la demande en renouvellement avait été

déposée dans le déIai de 6 mois suivant l 'expiration de

la val idité du précédent dépôt, L' on peut en déduire que

la Cour  a b ien admis qu ' i l  s 'ag issai t ,  en fa i t ,  de la

même marque, sous deux formes différentes, la seconde

n'a l térant  pas Ie  caractère d is t inct i f  de Ia  première.
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L'art icle L2 de Ia loi du 4 janvier 1991

cod j - f  i é  sous  a r t i c l e  L  7L2 -  9  du  C .P . I .  d i spose  :

"L'enregistrement d'une marque peut, être renouveTê
"s ' i7  nè comporte n i  modi f icat ion du s igne n i
"extension de Ia  T is te des produj ts  ou des serv ices. - - "

Ce texte confirme donc Ie principe du

renouvel lement  de la  marque,  en I 'é tat .

Précisons que les formalités ont éEé al légées,

par rapport à la règlementation antérieure : Ie renouvellement

est Ia conséquence de Ia déclaration, sans vérif ication de fond

pa r  l es  se rv i ces  de  1 ' f .N .P . I . .

L ' a r t i c l e  R  7L2 -25  du  C .P . I .  r  p r i s  Pour

I 'appli-cation de ce texte de loi a expressément prévu Ie sort

des "nouveaux dépôts" portant sur une modif ication du signe ou

une extension de Ia l iste des produits et services.

11 précise que ce "nouveau dépôt" visant donc

Ia marque modif iée, peut, être accompagné d'une déclaration de

renouvellement anticipé de cette marque. Littéralement, donc, le

dépôt sous la forme modifiée ne constitue , dans cette hlpothèse'

pas un renouvellement de Ia marque init iale. l ,e texte Ie quali f ie

de "nouveau dépôt ' . I I  coexis tera avec le  dépôt  précédent .S ' i l  est

fait usage de la faculté d'un renouvellement anticipé du dépôt'

précédent, la "vie administrative" des dépôts successifs sera

Iiée; i ls seront renouvelés aux mêmes dates.L'on serar cependant

en présence de t i t ,res dist incts, relati fs chacun à une forme

déterminée de Ia marque (ou à une liste également déterminée de

produits etlou de services).Ces dépôts auront tous Ie même

t i t u la i re .
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11 semble que Ia pratique selon laqueIler uD

dépôt en renouvellement pouvait comporter, sous I 'empire de la

Io i  de L964,  une Iégère modi f icat ion ,  dans les l imi tes de

1 'ar t ic le  5-C-2,  par  rappor t  au dépôt  d 'or ig ine,  so i t  également

appl icable sous 1 'empire de Ia  l -o i  nouvel le .

Les BARONS DE ROTHSCHILD et autres ont soutenu que les

époux MYERS qui ont procédé Le 2 décembre L977 et Ie

18 novembre L9B7 au renouvellement d'un signe dist, inc-

t i f  déposé originairement en L962 et constitué par Ia

dénomination MONOPOLE ALFRED ROTHSCHILD écrite en

Iettres de même dimension placées sur une seule l igne,

ne pouvaient se prévaloir des dépôts de L977 et L987

en tant que renouvellement de Ia marque originaire car

sa présentation avait été notablement modif iée.

La Cour  d 'Appel  de PARIS (18 janv ier  L994(65))  a  énuméré

Ies modi f icat ions successives et  a  jugé que s ' " i7  êta i t

unanimement admis sous I 'empire de 7a Loi du 37 décembre

1964 applicable en 7a prêsente instance, 8uê 7e renou-

veTTement d'une marque déposée ne pouvait valablement

intervenir qu'à 7a condit ion de ne pas comporter de

mod i t i ca t i on  no tab le  du  s igne  o r i g ina iaê . . . . "1  ce t te

ex igence ayant  été repr ise par  I 'ar t ic le  T.7L2-9 du

C.P. I . ,  Ia  marque en quest ion à l 'or ig ine s implement

dénominative n'a pu être renouvelée en L977 sous la

forme d'une marque complexe.

La Cour a ensuite énuméré les modif ications "notables".

Le dépôt de L977 ne valait donc pas renouvellement de

la marque originaire.
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L'ex is tence de dépôts successi fs  ne peutr  ê [

el le-même, mettre obstacle à une action en déchéance qui viserait

une forme ancienne de la marque, dont i I  serait al légué qu'elIe

ne sera i t  p lus explo i tée comme te l le .La constatat ion d 'une te l le

déchéance aurait nécessairement Éron incidence sur 1"'antériori té"

dont pourraient se prévaloir les formes ultérieures.

Le problème a été évoqué par Ie Tribunal de Grande

Ins tance  de  PARIS  (7  av r i l  1993  (66 ) ) .  11  conv ien t  de

préciser que les dépôÈs concernés avaient été effectués

sous I 'empire de la  lo i  du 31 décembre 1964.Le Tr ibunal

précise cependant, dans Ie rappel de 1a procédure, qu' i l

a été saisi d'une demande en déchéance sur Ie fondement

de 1 'ar t ic le  L 7 14-5 du Code de la  Propr ié té

In te I l ec tueL le .

Monsieur ROBERT LAFONT a déposé Ie 13 jui l let 1984

la marque LE JOURNAL ENTREPRENDRE pour des produits de

Ia  c lasse  16  e t ,  des  se rv i ces  de  l a  c lasse  41 .

I1  a déposé Ie 3L août  1989 en renouvel lement  de ce

dépôt }a marque ENTREPRENDRE, pour les mêmes produit,s

e t  se rv i ces .

Un t , iers  avai t ,  Ie  15 mai  L987,  déposé,  pour  des

serv ices de la  c lasse 35,  Ia  marque ENTREPRENDRE.I l

avait fait, valoir que Monsieur ROBERT LAFONT devait être

déchu de ses droit,s sur Ia marque LE JOURNÀL

ENTREPRENDRE, ce qui lui aurait permis d'aff irmer

I 'antériori té de son dépôt par rapport à celui effectué

en second l ieu, pôr Monsieur LÀFONÎ.
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Le Tribunal a retenu "que Ia suppression des mots "Le

JournaT" Tors du renouveTTement de 7a marque de 7a

sociêté demanderesse n 'a  pas a l térê 7e caractère

djs t inct i f  essent ie l  de 7a marque puisque 7a

modi f icat ion n,a por tê que sur  des termes descr ip t i fs

I 'un des produi ts  dês ignês â I 'acte d 'enregis t rement

a -Zajssé subsister 7e tetme "entteptendre" arbitraire

app l i qué  à  une  revue . . . . .  " .

I l  a donc considéré que le dépôt de 1989 avait

b ien éLé va lablement  ef fectué en renouvel lement  de ce lu i  de 1984.

Sans v iser  expressément  I 'ar t ic le  5-C-2 le  Tr ibunal  n 'en a pas

moins repr is  l -a  d isposi t ion de fond essent ie l ler  l 'absence

d'aI térat ion du caractère d is t inct i f  de Ia  marque.

L'art icle R 7L2-25 prévoit expressément, Ia

coexistence et Ie renouvellement simultané de dépôts des formes

successives d 'une marque.Cela ne peut  év idemment  avoi r  Pour

conséquence d'atteindre aux droits du déposant, êt en part icul ier

à ceux découlant de Ia date de son premier dépôt.Orr appliquer Ia

jurisprudence qui interdit au t i tulaire unique de deux dépôts

por tant  sur  des marques vo is ines,  d '  invoquer  les d isposi t ions de

l ,ar t ic le  5-C-2 condui ra i t  préc isément ,  à  cet  e f fe t

ind iscutablement  pervers.  TeI  n 'a  cer ta inement  Pas été 1 'ob ject i f

poursuivi par Ie pouvoir règlementaire , lors de la rédaction de

] ' a r t i c l e  R  7L2  -25 .

de

et
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Chapitre 3 - [a légitimation du cléfaut d'usage :

La

dans Ia  tég is la t ion

décembre 1-964 qui dans

"Est  déchu de ses
"qui ,  sauf  excuse
"expTo i t e r . . . . "

notion d'excuse légit. ine a été introduite

f rançaise des marques par  Ia  lo i  du 3L

son ar t ic le  11 a l inéa Ler  d ispose :

droits Je propriêtaire d'une marque
légi t ime,  Dê 7 'a  pas expToi tée ou fa i t

I e

de

Le législateur français n'a fait que reprendre

pr inc ipe posé par  l 'ar t ic le  5 C 1 de Ia  Convent ion d 'Union

PARIS te l  qu ' i I  résul te  de Ia  Convent ion de LISBONNE de 1-958 :

"Sj  dans un pays,  7 'u t iT isat ion de Ia  marque enregis t têe
"est  obTigato i re ,  7 'enregis t rement  ne pourra êt re
"annu7é qu 'après un dêLai  êqui tab le et  s i  l ' in téressé
"ne justi f ie pas des causes de son inaction. "

s i  la  lo i  du  4  janv ie r  1991 n 'a  pas  repr is

terme d'excuse Iégi t ime, el le a gardé Ie laconisme de la lo i

L964 :

"Encourt la déchéance de ses drojts Je propriétaire de Ia
"marque,  eu i ,  sans justes mot i fs ,  n 'en a pas fa i t  un usage
"  sé r ieux .  "

L'absence de déf init ion législat ive de cett,e

notion a conduit la jurisprudence et Ia doct,r ine à en tracer les

con tou rs  ( 1 ) .

1e

de
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Ils recherchent si ces empêchements résultent

de circonstances extérieures à la volonté du t i tulaire et sont

étrangers à sa faute, à son imprudence, à sa négligence.

Le Professeur CHAVANNE distingue entre une

appréc iat ion subject ive et  ob ject ive des justes mot i fs .

L'appréciation subjective admettrait "toutes

ies motivations sérieuses que Ie t i tulaire de 7a marque a pu avoir

personneTTement de ne pas expToiter". Cette approche conduirait

l-es juridict ions à ne jamais prononcer Ia déchéance car i I

existerait toujours un prét.exte à Ia non-exploitat ion.

L'appréciation objective ne retiendrait que

"7es obstacles qui empêchent directement 7'expToitation d'une

marque déterminêe" .

Les auteurs et Ia jurisprudence font

communément référence, Iorsqu' i ls évoquent Ia notion de justes

mot i fs ,  à  des obstac les de dro i t  (sect ion 1)  ou de fa i t  (sect ion

2) ayant empêché Ie t i tulaire de Ia marque de procéder à

I ' exp lo i t a t i on  de  ce lLe -c i .

A t i tre prél ininaire i I  convient, d'étudier la

por tée de 1 'ex is tence d 'une excuse lég i t , ime.

Les justes motifs sont invoqués par Ie

t i tulaire du dépôt de Ia marque attaquée en déchéance.

Selon Ie droit conmun de Ia preuve, il

incornbe à celui qui invoque Ie bénéfice de l 'excuse légit ime d'en

ét,abl- ir la réali t .é et, Ia pert inence, c'est-à-dire 1'existence d'un

obstacle de droit ou de fait de nature à justi f ier de la non-

explo i ta t ion.

Le caractère légitine de cet obst,acle est

apprécié souverainement par les juges du fond. Une part de
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subject iv i té  est  a lors  inév i tab1e.  Comme nous Ie  verrons,  cet

obstacle doit être extérieur au t i tulaire, ne doit pas résulter de

motifs str ictement commerciaux ou économiques, ni être imputable,

même pour part ie, à sa faute ou à sa négligence.

Le demandeur en déchéance peut contester la

Iégit imité de l- 'excuse, mais i l  doit alors rapporter la preuve de

cet te  i l lég i t imi té .

C'est Ia solution adopt,ée par Ie Tribunal de Grande

fnstance de PARIS dans un jugement  du 12 mai  1993 (2)

statuant sur I 'une des diverses procédures ayant opposé

les Socj-ét,és PRONUPTIA et PRONOVIAS à propos de la

marque PRONOVIAS. Selon Ia Société PRONOVIASTI'excuse

invoquée par  Ia  Société PRONUPTIA (1 'ex is tence d 'une

procédure en contrefaçon sur Ia marque PRONOVIAS

propriété de Ia Société PRONUPTIA pendante devant Ia

Cour  de Cassat ion )  n 'é ta i t  pas lég i t ine.  D 'après Ia

première, 1e dépôt par PRONUPTIA de Ia marque

PRONOVIAS était frauduleux car effectué au mépris de ses

droits antérieurs (dénomination sociale et, nom

commercial ) .

Le TribunaL a jugé que Ia Sociét,é PRONOVIAS n'apportait

pas la preuve de l 'existence de ses droits antérieurs.

"EI Ie  n 'est  donc pas fondêe à arguer  d 'une f raude â ses

droits pour contester Ie caractère Lêgit ime du défaut

d '  expTo i ta t i on "  .
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L'excuse légit, ime pour être accueil l ie doit

être clairement, énoncée et soumise à Ia discussion contradictoire

des  pa r t i es .

Dans un l i t ige opposant Ia Société anonyme BIENAIME à la

Société anonfrme PARFUMS }4ÀRCEL ROCHAS, la Cour de PARIS

dans un arrêt  du 25 octobre L97L (3)  a  jugé qu,une

sociét,é prétendant, démontrer dans ses conclusions

qu 'e l1e  j us t i f i e  d 'une  excuse  l ég i t i ne  ,  , , qu ,e77e

n' ind ique pas toutefo is ,  ne comparaissant  même pas,  J ,es

f aits ou J,es raisons susceptib-Ies d'être vérif  iés qui

après examen contradictoire par 7es part iest pourraient

permet t re à 7a Cour  de juger  que I 'appeTante avai t  une

excuse 7égit ime pour ne pas avoir exploitê ou fait

expToiter de façon publique et non êquivoque 7a marque

I i t i g i euse " .

Cet arrêt démontre bien I,étendue du contrôle

de 1 'excuse Iég i t ime opéré par  les jur id ic t ions.

Si le plus souvent, le défendeur à l ,act, ion

en déchéance reconnai t  qu ' i r  n 'a  pas explo i té  sa marque et  se

prévaut alors d'une excuse légit imer orr peut se demander si le

défendeur peut à la fois invoquer une exploitat ion sérieuse et,

arguer  du bénéf ice d 'une excuse lég i t ine.  r r  senbre qu, i l  y  a i t

une cert,aine contradiction à présenter ces deux arguments.

La Cour  de PARIS dans un arrêt ,  du 12 mars 1987(4)

(société oTAKE TRADING ./.  Sociétés ORION PICTURES
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CORPORÀTION et ORION VENTURES INC. ) a jugé :

"considêrant  que 7e bênéf ice de J , 'excuse 7êgi t ime à

7' absence d' exploitat ion étant subsidiaitement récLamé

par les Sociêtés ORIONTon ne saurait manquer de reTever

la contradict ion interne viciant Teur atgumentation, car

on ne peut tout â Ia fois revendiquer une expToitation

et  expTiquer  pourquoi  on s 'en est  abstenu."

Cet , t ,e  so lut , ion s i  e l le  a Ie  mér i te  d 'ê t re

Iog ique ,  n 'en  es t  pas  mo ins  du re .

Une motivation identique a été adoptée par un jugement

du Tribunal de Grande fnstance de MELUN du 2 juin 1992

(5 )  à  I ' occas ion  d 'une  demande  d 'une  Soc ié té

LABORATOIRES SMB en déchéance d'une marque ANAFEBRYL

déposée par une Société LABORATOIRES PHARMOCCITAN.

Le Tribunal a cependant examiné successivement

I 'exploitat ion revendiquée et Ie moyen t iré de

I 'ex is tence d 'une excuse à Ia  non-explo i ta t ion.

D'autres décisions ne relèvent pas cette

contradict ion et ont aussi examiné successivement les deux moyens

opposés à Ia  demande.  (vo i r  notamment  T.G. I .  PARIS 31 octobre L973

(6)  et  Cour  de PARIS 2 ju i l le t  L975 (7)  (COOPERATIVE AGRICOLE

D'APPROVISIONNEMENT ./.  Société ALLEN PRODUCTS CY.) I Cour de

VERSAILLES 7 févr ier  1991 (8)(Société LANVIN PARFIIMS . / .  Société

NUTRr  METTCS)  ) .
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Ces dern iers
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1 'ac t i on  en

1égi t ime.

En ef fe t ,  à  not re av is ,  r ien n 'empêche un

prouver l ,exploitat ion de sa marque Par tous moyens.

sont souverainement appréciés par les juges'

Mais à titre subsidiaire Ie défendeur à

déchéance peut invoquer Ie bénéfice de I 'excuse

portée de I 'admission de l,excuse légitfune sur Ia

computation du déIai de cinq ans

La quest ion de 1 'e f fe t  de I 'excuse Iég i t ine

sur 1e calcul du détai quinquennal de non exploitat ion se Pose. Le

déIai est- i l  suspendu ou interrompu ?

Si te détai est interrompu, un nouveau délai

de cinq ans commence à courir lorsque I 'excuse légit ime a cessé.

s ' i l  est  suspendu,  i l  recommence à cour i r  s i

1a cause de suspension a pr is  f in .

L'examen de Ia jurisprudence antérieure à

I 'ent rée en v igueur  de la  lo i  de 1991 fa i t  appara i t re  des

divergences.

En présence d 'une in terd ic t ion d 'explo i ter

existante au jour du dépôt , le déIai ne peut conmencer à courir

qu,au jour  de la  levée de cet te  in terd ic t ion (so lut ion du T.G. I .

de pARIS l-8 octobre L}TL (9) ( Société ORTHO-PHARMACEUTICAL

CoRPoRATTON . / . Sociétés LABAZ et I4ARLY) ).

En matière de marque pharmaceutique, Ia Cour

de  TOULOUSE dans  son  a r rê t  du  23  j u i n  L975  (10 ) (C .E . I .P .  ' / '

Société LABORATOIRES DE THERÂPEUTIQUE) a déclaré que

I'exploitat ion ne pouvait pas avoir l ieu avant la délivrance de

I,autorisation de mise sur le marché. Ceci étant, la demande
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d 'A .M.M.  do i t  avo i r  éEé  fa i t e  dans  l e  dé la i  de  5

précédé Ia demande (c f  in f ra) .

ans ayant

Evoquant  une excuse t i rée de I 'ex is tence d 'un

Iit ige entre deux sociétés, Ie jugement du Tribunal de Grande

fnstance de PARIS du 12 mai  1993 (11)  a adopté une so lut ion

di f  f  érent ,e .

Lorsque Ia procédure ,fondement de 1'excuse,

est  parvenue à son terme,  Ie  déIa i  reconmence à cour i r .  11 s 'est

t rouvé suspendu.

De manière généraler o[ peut se demander si ,

dès que la cause de I 'excuse légi-t ' ime a pris naissance à une date

postér ieure au dépôt ,  la  so lut ion n 'est  pas la  suspension du

dé Ia i .

L ' a r t i c l e  27  de  Ia  l o i  du  4  j anv ie r  L991

semble t rancher  déf in i t ivement  Ia  quest ion de l 'e f fe t  d 'une excuse

Iégit ime sur Ia computation du délai d' inexploitat ion.

En ef fe t ,  cet  ar t ic le  ne sanct ionne que

I'absence d'exploitat ion "pendant une pêriode ininterromPue de

c inq  ans " .

Section 1 - Les causes & droit :

Les

marque peuvent résulter

ou  règ lemen ta i res  (S  1 ) .

obstacles de droit à 1'exploit,at, ion d'une

directement de disposit ions législat ives
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Dans d'autres hlpothèsesr les excuses peuvent

rés ider  dans I 'ex is tence d 'un contrô}e opéré par  I 'Admin is t rat ion

(s  2)-

S 1 - LES GAUSES DE DROIT RESI'LTAITT DIRECTEMENT DE
DISPOSIÎIONS LEGISIÀIIVES OU REGLEI{EITTAIRES :

Les causes de droit résultant directement de

disposit ' ions législat ives ou règlementaires résident d'une part

dans I 'ex is tence de d isposi t , ions prohibant  1 'usage de produi ts

etlou services visés au dépôt d'une marque et d'autre part, dans

I ' ex i s tence  d 'un  monopo le  d 'E ta t .

A) L'EXISTEilCE D'UllE PR0HIBITIOII LEGISLATM 0U REGLEIIEIITAIRE :

Nous évoquerons

prohibit ions énoncées par l-e Code de Ia

conséquences des lo is  re la t ives à I 'emplo i

sur Ie non-usage d'une marque constituée de

successivement 1es

Santé Publique et les

de Ia langue française

termes étrangers.

1)  Les  proh ib i t ions  du  Code de  la  Santé  Pub l ique :

Nous distinguerons entre

contraceptifs et les produits pharmaceutiques.

les produits



623

a) Les produits contracept, i fs :

Le Code de Ia Santé Publique dans ses art icles

L 648 et L 649 édict,ait  une sanction pénale contre "quicongue,

dans un but  de propagande ant iconcept ionnel le  t  aura . . .  t  décr i t

ou divuTgué rou offert de rêvéIer des procédês propres â prévenir

7a grossesse r  ou encore fac iT i té  7 'usage de ces ptocêdés" .

La loi du 28 décenbre L967 communément appelée

Loi NEU$IIRTH a abrogé ces deux art icles et a autorisé la

fabr icat ion et  l ' impor tat ion des produi ts  contracept i fs .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans

un jugement du 18 octobre L97L (12)(Société ORTHO-PHARùIACEUTICAL

CORPORATION . / .  Sociétés LABAZ et MARLY) a reconnu que I 'existence

de cette interdict ion de vente en France au cours de Ia période

quinquennale précédant la demande en déchéance constituait un cas

d 'excuse  l ég i t i r ne .

On peut relever que Ia solution adoptée est

conforme au principe de I ' indépendance entre le produit et Ia

marque posé par  I 'ar t ic le  7 de la  Convent ion d 'Union de PÀRIS qui

d i spose  :

"La nature du produit sur TequeL 7a marque de fabtique
"oI) de eommerce doit être apposée ne peutr êD aucun cas,
" fa i re  obstac le à I 'enregis t rement  de 7a marque".

Bien que désignant un produit dont la vente

éta i t  i l l i c i te  en France Ia  marque n 'en éta i t  pas moins va l ide.
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b) Les autres produits pharmaceutiques :

La spécificité de la marque pharmaceutique

tient à ce que les produits doivent, avant leur commercial isation,

fa i re  I ' ob je t  d ' une  Au to r i sa t i on  de  M ise  su r  I e  Marché  (A .M.M. ) .

Cette demande d'autorisation est Ie préalable

nécessaire pour pouvoir se prévaloir d'une excuse légit irne.

L 'auteur  de Ia  demande d 'A.M.M. et  Ie

t i tulaire de Ia marque peuvent êt 're deux personnes dist inct,es. Se

pose a lors  la  quest ion de Ia  personne en qui  s 'appréc ie

l - 'ex is tence de I 'excuse lorsque Ie demandeur  de l 'A.M.M- et  le

déposant de la demande sont deux personnes dist inctes.

La lég is la t ion in terd i t  l 'exp lo i ta t ion d 'une

spécial i té pharmaceuÈique avant I 'obtention d'un visa

Le CENTRE D,ETUDES POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

(C.E . I .P . )  t i t u la i re  de  Ia  marque  HEPACYTASE pour

désigner des produits pharmaceutiques a été assigné en

déchéance pour défaut d'exploitat ion par la Société

LABORATOIRES FRANCAIS DE THERjAPEUTIQUE. Cette dernière a

été déboutée de son action (Tribunal de Grande

Instance de TOULOUSE I  janv ier  L973 (13)) .

En appel, la Cour de TOULOUSE par un arrêt du 23 juin

L975  (14 )  a  j ugé  que  "L 'ex i s tence  d 'une  l ég i s la t i on

interdisant 7'exploitation du produit marqué constitue,

de toute évidence, une excuse 7êgit ime et que 7'art icle
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L 601 du Code de 7a Santé Publique subordonne 7e dêbit,

â t i tre onéreux ou gratuit de spêcial i tés

pharmaceutiques â une autorisation préalabLe déLivrée

par  7e Min is t re des Af  fa i res Socia l ,es.  .  .  .  " .

Le  c .E . I .P .  n ' a  donc  l e  d ro i t  d ' exp lo i t e r  sa

marque qu'à compter de Ia dat,e de déIivrance du visa. C'est

apparemment Ia seule existence de Ia législat ion spécif ique aux

produi ts  pharmaceut iques qui  just i f ie  I 'excuse Iég i t ime.

L ' a r t i c l e  L  601

est l ibel lé comme suit,  :

du Code de la Santé Publique

"Toute spécia l i tê  pharmaceut ique ou tout  aut re médicament
"fabriqué industrieTTement ainsi que tout gênérateur, trousse
"ou précurseur  doi t  fa i re  7 'ob jet . ,  avant  sa commerc ia l isat ion
"ou sa d is t r ibut ion â t i t re  gratu i t r  êD gros ou en dêta i7 '
"d 'une autor isat ion de mise sur  7e marché déLivrée par  7e
"Min is t re de 7a Santé" .

I l  s ' ag i t  1à  d 'un  p r i nc i -pe  e t  l ' a r t i c l e  L  601 -

2 permet  à t i t re  except ionnel ,  I 'u t i l isat ion de cer ta ins

médicaments sans obtent ion d 'A.M.M. sous cer ta ines condi t ions

strictement énumérées .

Le fait de demander un visa de spécial i té et

Ia  demande d ' inscr ip t ion d 'un produi t  sur  Ia  l is t ,e  des spécia l i t ,és

pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ne constituent

pas un fa i t  d 'explo i ta t ion (c t ra T.G. I .  TOULOUSE préc i té)  mais

pluLôt un préalab1e nécessaire pour pouvoir invoquer une excuse

Iég i t ime .L 'admiss ion  d 'une excuse légit ime d'un défaut

d'autorisat. ion suppose en effet que Ia demande ait été déposée et

qu 'e l le  I 'a i t  é té avant  1 'accompl issement  du déIa i  de déchéance.
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De mêrne un jugement du Tribunal de Grande Instance de

PARIS du 11 ju i l te t  L972 (15)  a prononcé la  déchéance

des droits sur Ia marque ISOPAQUE au motif que le

déposant  "ne peut  just i f ier  d 'aucune excuse 7égi t ime ,

la demande de visa n'ayant êtê formêe que Tongtemps

après la demande en déchêance".

La quest ion se pose de l ' inc idence de la  lo i

nouvel le  sur  ce pr inc ipe.  En ef fe t ,  le  dé1ai  qu inquennal

d' inexploitat ion ne se compte plus à rebours à part, ir  de Ia date

de Ia demande en déchéance, mais i I  faut depuis Ia réforme que la

marque ait été inexploitée pendant une période complète et

ininterrompue de cinq ans.

A notre sens,  la  demande d 'A.M.M. doi t  avoi r

été déposée dans Ie délai quinquennal pris en considération par

Ia jur id ic t ion appelée à se prononcer  sur  la  déchéance;  c 'esÈ à

dire que cette demande ait été déposée au plus tard avant le début

de la  pér iode "suspecte" .  La déchéance peut  en ef fe t  ê t re

prononcée si l 'usage sérieux de Ia marque est commencé ou repris

dans "les trois mois précêdant Ia demande en déehêanee et après

que Ie propr ié ta i re  a eu connaissance de 7 'éventual i tê  de cet te

demande"  (a r t i c l e  L  714  -5  a l i néa  4  du  C .P . I .  r édac t i on  de  7a  Lo i

du  5  fév r i e r  1994  ) .

Lorsque cette demande d'A.M.M. est tardive

mais toujours opérée dans le délai quinquennal, on peut se

demander si Ie t i tulaire fait preuve d'une réelle intention

d'exploiter sa marque. I1 faudrait peut, être alors tenir compt,e de
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f  a i ts  connexes à la  demande d 'A.M.M. à savoi r  essais ,  thèses ,

pubtications et autres travaux préparatoires à I 'exploitat ion.

Préc isons qu 'en tout  é tat  de cause,  Ies

marques désignant des médicaments ne peuvent pas être valablement

explo i tées avant  Ia  dél ivrance de l 'A.M.M. .

Une Société SYNTEX PHARM a demandé la déchéance d'une

marque SINARYL déposée par une société LABoRATOIRE DR

HOMBERGER.

Par arrêt  du 27 novembre 1990 (16)  la  Cour  d 'Appel  de

PARfS a relevé que le produit de marque SINARYL avait,

selon Ie Ministère de Ia Santé, la quali té de rnédi-

cament. Ainsir sê vente devait être réservée aux pharma-

c iens (ar t ic le  L 5L2 du Code de la  Santé Publ ique) .

I1  devai t  également  fa i re  1 'ob jet  d 'une À.M.M. puisque

préparé à I 'avance et caractérisé par une dénomination

spéc ia l e  ( a r t i c l e  L  601  ) .

Or Ia Cour a constaté que Ia Société HOI,IBERGER n'avait

pas justi f ié avoir demandé cette autorisation mais

qu'el1e avait versé aux débats des documents relati fs à

Ia vente par correspondance en France des produits

SINARYL.

La Cour  a aLors jugé "qu ' i l  n 'a  pas étê fa i t  usage de 7a

marque Tit igieuse dans J.es condit ions habitueTTes d't: 'ne

marque de cette nature". La déchéance a donc été

prononcée.
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Le t i tulaire de Ia marque qui n'a pas déposé

personnel lement  Ia  demande d 'A.M.M. peut- i l  se prévalo i r  d 'une

excuse Iég i t ime ?

Le Tribunal de Grande fnstance d'AI '{IENS dans un jugement

du 9 avri l  L987 (17) a estimé que Ia demande

d'autor isat ion de mise sur  le  marché d 'une spécia l i té

ATUX par les LABORATOIRES SAUBA permettait au titulaire

de Ia marque ATUX (la Société PTERRE RoLLAND) de se

prévalo i r  de I 'excuse 1égi t ime (vo i r  c i -dessous ) .

Cependant , le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans

un jugement du 2 octobre L987 (18) a adopté une solution

inverse.La Société BIOFARMA, t i tulaire de la marque

STABLON, a été ass ignée en déchéance par  1a Société P.F.

INDUSTRIE  le  22  oc tob re  1981 .La  demande  d 'A .M.M.  a  é té

effectuée par Ia Société des LÀBORÀTOIRES SERVIER

licenciée de BIOFARMA. Cette dernière invoque Ie

béné f i ce  de  1 'excuse  l ég i t ime ,  I 'A .M.M.  n 'ayan t  é t ,é

déIivrée aux LABORATOIRES SERVIER que Ie 6 février 1987.

Le Tribunal a jugé que "pour pouvoir invoquer cette

circonstance de fait i7 eut fa77u que ce soj.t  7a Société

BIOFARIIA propriétaire de 7a marque, qui dépose -la

demande d'autorisation", et pas un simple l icencié.

Dans I 'affaire ATUX Ie Tribunal avait fait

référence fort logiquement au l ibel lé de l 'art icle 11 de Ia loi

de L964 qui admet explicitement l ' intervention d'un t iers dans

1'exploitat ion de la marque. Comme nous 1'avon6 vu dans le
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chapi t re  consacré à l 'usage sér ieux de la  marque réal isé par  un

t iers ,  I '  exp lo i ta t ion doi t  ê t re fa i te  avec 1 'accord cer ta in  et  non

ambigu du t i tulaire de la marque mais ne nécessit,e pas un contrat

de l icence valable et inscrit  au Registre National des Marques.

Comme Ie souligne Ie Professeur AZEMA (note

sous I 'a f fa i re  préc i tée)  "ce qui  est  vra i  de 7 'expToi ta t ion doi t

l - 'ê t re  égaTement  de ce77e de 7 'excuse Légi t ine y  ayant  fa i t

obs tac le " .

La Cour d'Appe1 de PARIS dans un arrêt confirmatif  du

L2 novembre 1991 (19)(Société LABORATOTRES BTOGALENTQUE

.  / .  S .C .R .A .S .  )  a  accue i l l i  1 ' excuse  l ég i t , ime  a lo r s  que

l -a demande d 'A.M.M. avai t  é té déposée par  un t iers  non

I icenciér  êr r  I 'occurrence la  soc iété mère.

Cette conception se trouve confortée par les

disposit ions de la directive conmunautaire 75 / 3l-9 du 20 mai

1975 et  Ie  décret  du 20 septembre 1988 pr is  pour  son appl icat ion

qui dist ingue entre Ie fabricant et Ie responsable de Ia mise sur

Ie  marché .  Ce lu i - c i  a  f a i t  l a  demande  d 'A .M.M. .

L 'A.M.M. dél ivrée pourra êt re t ransf  érée à

d 'au t res  pe rsonnes .

11 s 'ag i t  Ià  de favor iser  Ia  c i rcu lat ion des

médicaments sur les terr i toires conrmunautaires en tenant compte de

Ia réali té de I 'économie du marché des produits pharmaceutiques où

bien souvent  les fabr icants ne sont  pas les demandeurs d 'A.M.M..
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2\  Les  lo i s  re la t i ves  à  I ' emp lo i  de  la  langue  f rança ise :

Se pose la question de la réali té de

I 'empêchement  à l 'usager  êr  regard des lo is  re la t ives à 1 'emplo i

de Ia langue française, d'une marque constituée par des termes

étrangers

Les condit ions de fait doivent être appréciées
st r ic tement .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son

jugement du 2 octobre 1986 (20, a eu à connaltre de

cette quest, ion

Le SEITA avait déposé la marque GO WEST pour désigner

des produits du tabac. La Société REEMSTA

CIGARETTENFABRIKEN a assigné le 12 mars L985 le SEITA

en déchéance de ses droits sur La marque GO WEST.

Le SEITA a pris prétexte d'une procédure précédente

portant sur Ia marque INTERNATIONAL NEV{S, qui ne s'est

achevée que le L2 mars 1984. Cette procédure concernant

également une marque de langue anglaise, i I  estimait

pouvoir bénéficier d'une excuse légit ime à ne pas

exploiter Ia marque GO WEST "pour éviter une nouvelTe

procêdure" .

Cependant Ie Tribunal n'a pas accueil l i  I 'argiumentation

développée par Ie SEITA. I l  a estimé que les deux

procédures ne pouvaient pas être rapprochées.

Dans Ia procédure concernant la marque TNTERNATIONAL

NEWS, i l  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 à la loi du 31 décembre

Lg75 sur  I 'emplo i  de Ia  langue f rançaise et  de la  lo i  du

27 décembre L973 sur Ia publicité trompeuse , imprimé

sur les publicités des mentions en langue anglaise

(autres que Ia marque) sans leur Lraduction en français.

Ainsi r cê n'était pas Ia marque en }angue

angla ise qui  é ta i t  cr i t iquée.Cet t ,e  déc is ion ne s 'est  donc pas

prononcée sur la légali té d'une marque rédigée en termes

étrangers.  La lo i  du 31 décembre L975 re lat ive à I 'usage de la

Iangue f rançaise a pour  object i f  Ia  protect ion des usagers

français contre une mauvaise compréhension résultant de I 'emploi

d'une lang'ue étrangère. La général i té des termes de la loirPermet

de se demander  s i  Ia  prohib i t ion v ise auss i  les marques.  Mais

I 'admin is t rat ion,  quant  à eI Ie ,  a  préc isé que Ie  dro i t  de

propr ié té industr ie l le  qu i  s 'a t tache à toute marque légalement

enregis t rée exc lut  ce l le-c i  du domaine de Ia  lo i  de L975.  11 faut

cependant que Ia présentation et Ie mode d'emploi du produit ou

du service désigné par Ia marque étrangère soient rédigés en

français  (21) .  Les messages publ ic i ta i res ,  d is t incts  de Ia  marque

doivent  ê t re conformes à Ia  lo i  de L975.

t i tre de marque un

ou d 'accompagner  un

Ainsi r ien n'empêche une personne de déposer à

terme étranger, tr i  de I 'apposer sur un produit

déposée doivent être

servace.

Seules les mentions dist inctes de la marque

rédigées en langue française.

II convient, cependant d'observer que la loi

L994 d ispose en son ar t ic le  L4 :(94  -665 )  du  4  ao t t
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"I - L'emPIoi d'une marque de fabtiSue, de commerce ou de
"serv ice êonst i tuée d 'une exptess ion ou d 'un te tme ét ranger t
"est interdit aux personnes morales de droit public
,,dès Tors qu,i l  existe une expression ou un tetme f rançais
"de même sens approuvés dans |es conditions prêvues par
',7es disposit ions règlementaires relatives â l . '  enrichissement
"de 7a Tangue f rançaise.
"Cette intêrdict ion s'applique aux Personnes morales de
"droit privé chargêes d'une mission de service public dans
"  I '  exécut ion de ce l le-c i
"II  - Les disposit ions du présent art icle ne sont pas-
',applicab|es âux marques utiTisées pour 7a première fois
"aîânt  7 'ent rêe en v igueur  de 7a prêsente Loi " .

A notre sens le t iÈulaire , personne morale de

droit public ou privé dans Ie 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 à

I ,en t rée  en  v igueur ,  I e  5  ao t t  L994 ,  de  l a  l o i .  Le  dépô t  n 'en

sera i t  pas moins régul ier .Ce n 'est  pas Ie  dépôt  de Ia  marque qui

est  in terd i t  mais  son emplo i .

Relevons que s ' i l  n 'ex is te pas de termes

français équivalents Ia personne de droit public peut uti l iser sa

marque constituée de mots étrangers. ElIe ne pourra donc pas

valablement opposer Ies "justes motifs" à une demande en déchéance

pour  défaut  d 'usage sér ieux.

L 'ar t ic le  2 a l inéa 4 de Ia  lo i  du 4 aot t  L994

prévoit l 'obl igation de faire usage de Ia langue française pour

Ies "mentions et messages enregistrés avec 7a marque".

Or I 'habitude avait êEé prise de déposer conme

marque des slogans publicitaires rédigés en langue étrangère, pour

contourner  les d isposi t ions de Ia  lo i  de L975-

Cet te prat ique n 'a  Pas été expreesément,

interdite par Ia loi de Lgg4 mais i l  semble bien qu'el1e soit

contraire aux intent, ions du législateur.
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La  to i  de  L994  a '  se lon  Mons ieu r  B IGOT (221 ,

"entendu faire cesser 7a pratique des slogans et autres é7éments

de  pubT i c i t ê  â  t i t r e  de  marque . . . . .  " .

Les "mentions et messages" pourront être

déposés comme marque mais ne pourront pas être exploités t,els

quels en publicité. Cette analyse nous semble confirmée par le

contenu de la circulaire du L9 mars L996 prise en application de

la loi du 4 août L994 et concernant I 'emploi de la langue

française pour Ia commercial isation des biens, produits et,

se r v i ces  (23 ) .

Le paragraphe 2 - 5) al inéas 3 et 4 énonce que

les mentions et messages en langue étrangère "conformêment au

dro i t  de 7a propr ié té in te lTectueTTe,  enregis t rés au se jn d 'une

marque", doivent, "quand i7 sont empToyés en France, eomporter une

traduct ion en f rançais  auss i  T is ib le ,  audib le ou in teTTig ib le  que

7a présentat ion en Tangue êt rangère" .

Ains i  Ie  t i tu la i re ,  personne pr ivéer  d 'une

marque-slogan ne semble pas pouvoir opposer au t i tre de l 'excuse

Iégi t ime I 'ex is tence de la  lo i  re la t ive à 1 'usage de Ia  langue

f rança ise .

La marque peut en effet être uti l isée à

condit ion qu'eIle soit accompagnée d'une traduct, ion en français

"auss i  T is ib le ,  audib le ou in teTTig ib le  que 7a présentat ion en

Tangue ét rangère" .
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B) L'EXTSTE]|CE D'Ult lt0ltOP0LE D'ETAT :

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PÀRIS

du 13 juin L973 (24, (Société REYNOLDS TOBACCO

TNTERNATIONAL ./.  Société SIGARETTEN FABRIK ED.LAURENS)

a refusé d'admettre conme valant excuse Iégit ime à Ia

non-exploitaÈion de la marque !{INCHESTER NEDERLANDS

FABRIKAAT, 1'existence du monopole de I 'Etat confié à Ia

Société Nationale d'Exploitat ion Industriel le des Tabacs

et  A l - lumet tes.

La Cour  de PARIS dans son arrêt  du 4 ju in  L976 (25)

confirmant Ie jugement du Tribunal de PARIS (9 jui l let,

L975 (26))  a  adopté une so lut ion ident ique.

La Société danoise SCANDINÀVISK TOBAKSKOMPANI

titulaire de la marque TIMES pour les produits du t,abac

et art icles pour fumeurs a été assj-gnée en déchéance par

1A SOCiété REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL. LA SOCiété

danoise se prévaut d'une excuse légit, ime du fait de

1 'ex is tence du monopole 1égal  de Ia  SEITA.  EI Ie  prétend

que cet organisme a un pouvoir discrétionnaire

d'accepter ou de refuser Ia commercial isation en France

des tabacs étrangers.

S' i I  est vrai que l ' importation et Ia commercial isation

en gros des tabacs manufacturés en provenance de Ia

Communauté Economique Européenne peuvent être effectuées

par toute personne physique ou morale établie en France



63s

et  agréée en qual i té  de fourn isseur ' i l  faut  re lever  qu 'à

1 'époque,  le  Danemark ne fa isa i t  pas par t ie  de Ia

c .E .E . .

La société danoise n'a présenté aucune demande

d'autor isat ion d 'explo i ta t ion.  La Cour  est ime que ce

monopole ne constitue pas un obstacle à Ia commer-

cial isation de cigarettes et Èabacs de provenance

étrangère. Le SEITA est habil i té à en autoriser la

commercial isation. La société danoise aurait dt

so l l ic i t .er  une demande d 'autor isat ion.

Ainsi, Ia seule démarche de demander une

autorisation aurait pu constituer une excuse légit ine à la non-

explo i ta t ion en cas de refus ou d 'absence de réponse du SEITA.

La sociét,é demanderesse aurait' démontré sa

volonté d 'explo i ter  la  marque.

11 est  impor tant  de noter  gu 'en I 'espèce i I

s 'ag issai t  de produi ts  du tabac en provenance de 1 'é t ranger .

En présence de produits du tabac français la

SEITA ret rouve son monopole absolu.

La non-exploitat ion d'une marque déposée Pour

désigner des produits du tabac originaires de France pourrait le

cas échéant trouver dans Ie monopole une excuse légit ine.

A notre connaissancer i l  s 'ag i t  1à des seuls

cas dans lesquels Ia jurisprudence ait eu à se prononcer sur

l ,ex is tence d 'un monopole d 'Etat  en tant  que justes mot i fs  de

nature à faire échec à une act, ion en déchéance. La question

pourrait se poser concernant d'autres monopoles d'Etat tels que
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ceux des poudres et explosifs, des transports par chemins de

fe r . .  . . .

cadre juridique et

l- 'excuse légit ime .

faudrait alors examiner pour chacun,

portée du monopole pour accueil l i r  ou

S 2 - L' IITCIDENCE D'T'IT CONTROLE OPERE PAR
L'ADMINTSÎRATION:

L'Administration ef f  ectue un contrôl-e dès

qu'une marque est déposée. Le déposant doit- i l  exploiter cette

marque avant d'être définit ivement f ixé sur le sort de son dépôt, ?

Par  a i l leurs,  l 'Admin is t rat ion dans sa miss ion

généraIe de prot,ect, ion du consommaÈeur a Ia possibi l i t 'é de

retarder Ia mise sur Ie marché d'un produit marqué.

Se pose en outre Ia  quest ion de l 'e f fe t  d 'un

refus ou d 'un retard dans la  dél ivrance par  I 'Admin is t rat ion d 'une

autorisation de mise sur le marché

En effet, le t i tulaire d'une marque déposée

pour désigner des produits pharmaceutiques ne peut I 'exploiter

qu 'à  compte r  de  Ia  dé I i v rance  de  I 'A .M.M. .

A) LE REFUS D'EilREGISTREIIEI|T D'UllE IIARQUE :

Le refus d'enregist,rement d'une marque par

l ' r .N .P. I .  peut - i l  cons t i tuer  une excuse lég i t ine  à  la  non-

exploitation entre Ia date de ce refus , voire celle du dépôt, êE

1e

non

I 1

1a
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Ia date de I 'arrêt, de la Cour d'Appel qui ordonne de manière

déf in i t ive 1 'enregis t rement .

Le Professeur CHAVANNE opte pour une réponse

af f irmati-ve.

I l  nous paral.t  évident qu'un déposant ne peut

procéder aux préparatifs sérieux, fort cotteux, d'une exploitat ion

avant d'être définit ivement f ixé sur le caractère valable ou non

de sa marque.

S' i1  est  vra i  que 1 'enregis t rement  rét roagi t

au  j ou r  du  dépô t ,  ( a r t . L  7L2  -L  a1 inéa  2  du  C .P . I . ) r ce  p r i nc i pe  a

pour seul- effet de f ixer Ie point de départ du droit du déposant à

I ' éga rd  des  t i e r s .

Un jugement du Tribunal de Grande fnstance de PARIS

du 28 mai L97 6 (27 ) a ref usé de reconnaS.t,re à Ia Société

EDI MONDE le bénéfice de I 'excuse légit ime pour défaut

d'exploit,at ion de Ia marque LIRE déposée le 12 décembre

L969 .

L ' I .N .P . I .  ava i t  r e fusé  I ' en reg i s t remen t  de  ce tLe

marque,  le  23 décenbre L970 pour  les c lasses 16 et

41- ,considérant  qu 'e l le  évoquai t  une qual i té  essent ie l le

du produit.

Ie L7 février L}TL Ia Société EDI MONDE avait formé

un recours contentieux.

Ie  9  décembre  L97L  1 ' I .N .P . I .  en reg i s t ra i t  l a  marque

et Ie 9 mai L972 le Tribunal Administrati f  prenait

une décision de non l ieu à statuer.

Le 24 décembre L974 EDI MONDE était assignée en

déchéance par Ia Société TECHNIC ITNION.
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Le Tribunal a jugé que la Société EDI MONDE ne

bénéf ic ia i t  pas de I 'excuse lég i t ime du fa i t  que

I'Administration I 'avait avert i  "de -l .a possibiTitê et

même de 7 ' in térêt  qu 'e77e pouvai t  avoi r  à  en fa i re  usage

â t i t re  de nom commerc ia l  ou d 'enseigne" .  A ses yeux,  en

ef fe t ,  le  mot i f  réeI  de l ' inexplo i ta t ion n 'é ta i t  pas Ia

conséquence de Ia procédure d'enregistrement.

I1 semble donc que le Tribunal ait estiné

qu'en 1 'absence d 'actes posi t i fs  du déposant  v isant  à  début ,er

1 'explo i ta t ion du produi t ,  i f  ne pouvai t  se prévalo i r  de l 'excuse

invoquée.

Le Tribunal a cru devoir reprocher au déposant

de n 'avoi r  pas accompl i  d 'acte qui  lu i  aura iL permis d 'acquér i r ,

par Ia seul-e exploitat ion, des droits sur Ia dénomination qu' i l

avait par ai l leurs déposée en tant que marque.

On peut objecter à cette appréciation que ne

peut être opposée à une action en déchéance que l 'exploitat ion de

Ia marque en tant  que te l le .

Le Tribunal apparaÎt avoir ainsi été

part icul ièrement sensible au fait que Ie déposant n'ait pendant un

déIai de t,rois ans, accompli aucun acte témoignant de sa volonté

d'exploiter la marque et que cela lui aurait interdit de prétendre

que 1'absence d'exploitaÈion aurait été exclusivement Ia

conséquence du seul fait  de 1'Administ,rat ion.

11 s 'ag i t ,  a lors  d 'appréc iat ion de purs fa i ts .
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B) LE CO]|TROLE ADi|r]|TSTRATTF DE QUALTTE :

La Société CAII{PINA est, tit,ulaire de la marque

internationale YOGHO-YOGHO depuis le 20 avri l  1977 pour

désigner notamment des yaourts. L'UNfON LAITIERE

NORMANDE a assigné CAMPINA, le 30 juin L987 r en

déchéance de ses droits pour défaut d'exploit,at ion

CAMPfNA se prévaut d'une excuse légit, ime :

I 'avis négatif  de la Direction de Ia Consommation et de

Ia Répression des Fraudes interrogée par el}e avant la

commercialisation du produi-t. La dénomination YOGHO-

YOGHO ferait référence au mot yaourt alors, gue selon la

définit ion donnée par Ie décret du 10 jui l let 1982, Ie

produit désigné n'en contiendrait pas. CAI'IPINA fait

également ét,at d'une plainte dont eIIe avait saisi la

Commission des Communautés Européennes.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS , le 3 juin L988

(28) ,  a  jugé que l 'av is  de Ia  Di rect ion de Ia

Consommation et de la Répressions des Fraudes ne

constituant pas un préalab1e obligatoire à Ia commer-

cial isation du produit,  son caractère négatif  ne

constituait pas un obstacle réel à I 'exploitat ion. Le

Tribunal rejette également 1'argument t iré de Ia saisine

de la Conmission : i l  en estime insuff isante Ia

mot, ivation.
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La posit ion de 1'Aùninistration s'expliquerait

par le fait  qu'el le ait voulu empêcher que le consoflrmateur soit

induit en erreur et qu' i l  puisse penser que Ie produit YOGHO-YOGHO

contienne les deux bactéries vivantes du yaourt. I I  aurait donc

suffi que CAMPINA supprime sur son conditonnement toute référence

au mot yaourt ou yoghourt.

La Cour  de PARIS par  ar rêt  du 10 janv ier  L991 (29)

sur appel de CAMPINA infirme le jugement. El le retient

tout d'abord que CAIvIPINA a activement préparé en France

1'explo i ta t ion de sa marque par  Ia  mise au point  d 'un

condi t ionnement  et  par  de la  publ ic i té ,  gu 'e l le  just i f ie

également avoir exposé ce produit lors d'un salon

internat ional  spécia l isé et  qu 'e l le  a auss i  av isé des

centra les d 'achats,  e t  des chaines de d is t r ibut ion

f rançaise.  EI Ie  a auss i  préparé un contrat  pour  Ie

stockage et Ia manutention de ce produit.

I1 est important de souligner que ces faits ne

constituent pas en eux-mêmes des actes d'exploitat ion mais

viennent appuyer Ia demande du bénéfice de I 'excuse légit ime conme

prouvant I ' intention de CÀI4PINA d'exploiter sa marque.

La Cour retient également que CAMPINA justi f ie qu'e1le a

maintenu les pourparlers avec l 'Administration

compétente jusqu 'au mi l - ieu de I 'année 1985 et  qu 'e l le  a

en jui l let L984 déposé plainte auprès de la Commission

des Communautés Européennes pour violation des règles de

libre circulation des produits dans Ie Marché Commun. La
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Commission a rendu un avis motivé Ie ler octobre L987

invitant Ia France à prendre les disposit ions

nécessaires à la commercial isation sur son terri toire de

Ia boisson lactée à base de yaourt de marque YOGHO-

YOGHO.

La Cour  a jugé que l 'av is  de I 'Admin is t rat ion a été

" ferme et  maintenu durant  p lus d 'un at2"  et  qu ' i l

est imai t  contra i re  à Ia  lo i  f rançaise I 'usage du mot

YOGHO-YOGHO accompagné ou nom de toute indication

re lat ive au yaour t .

Tout  en admet tant  que "7 'Admin is t rat ion n 'avai t  pas Ie

pouvoir de s'opposer â tout acte de commercial isation

par décision préalable, el le était en mesure d'y mettre

fin et de faire prononcer des sanctions contre un

commerçant  en in f ract ion avec 7a Loi "  de 1905 re lat ive à

Ia répress ion des f raudes.  I I  y  a  donc un obstac le

véritable dans Ia "menace de répression assurée".

Une sanction aurait réduit à néant les efforts

commerciaux développés .

"I7 convient au contraire de tenir pour raisonnable et

suff isante pour manifester cTairement 7' intention

d 'expToi ter  7a marque,  1 'opposi t ion à l 'obstac le

administratif exprimée activement par La mjse en

oeuvre de recours juridiques, sans voies de fait ou

mesures de provocation. "

La circonstance valant excuse réside donc bien

dans l 'avis négatif  émis par Ia Direct, ion de la Consommat,ion et de

Ia Répress ion des Fraudes.  Selon cet  av is ,  Ia  vente d 'un te l
^ -ii\)'< "ic I? r'

..<o\b. 
, Si.j/S /fuuueP'
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déc re t  du  10  j u i l l e t  L982 .
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YOGHO-YOGHO se heurterait aux

règlementaj-res, spécialement au

En outre, Ia Cour précise qu'on ne peut pas reprocher à

CAMPINA , pour rejeter l 'excuse Iégitime, le fait

qu'eI le n 'a i t  pas exploi té sa marque pour des produi ts

similaires et ainsi bénéficier des dispositions de Ia

Ioi de L964 sur la déchéance partielle pour les produits

l -actés

Cette solution doit êt,re approuvée car il

s 'ag i t  d 'un dro i t  d iscrét ionnai re pour  un t i tu la i re  de fa i re  usage

de sa marque pour les produits qu' i I  entend commercial iser.

L 'UNION LAITfERE s 'est  pourvue en Cassat ion.

La Chambre Commerciale rejette ce pourvoi par arrêt, du

l -8  ma i  1993  (30 ) .  A ins i ,  l a  "Cour  d 'Appe l  a  dêdu i t  de

ces constatatjons et appréciations 8uêr pendant 7a

période Tit igieuse, 7'expToitation de 7a marque par 7a

Société CAMPINA s'êtait heurtée à un obstacle sêrieuxl

et Çluer par 7a mise en oeuvre de recours juridiques,

cette société avait manifesté clairernent son intention

d'expToiter sa marque pour 7'ensembJ,e des produits

qu 'e77e protêgeai t " .

La posit ion adoptée par Ia Cour d'Àppel et la

Chambre Commerciale doit à notre avis être pleinement, approuvée.
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11 est légit ime pour Ie t i tul-aire d'une marque , af in de prévenir

toute in terd ic t ion de vente a lors  qu ' i I  a  dé jà débuté la

commercial isation, de demander un avis qui n'est pas obligatoire à

I 'Administration compétente. Une sanction aurait des conséquences

financières extrêmement préjudiciables pour Ie déposant. La

solut ion doi t  ê t re a for t ior i  ident , ique s i  I 'av is  de

I 'Adnin is t ra t ion est  ob l igato i re .

Tant. que I 'Administration n'a Pas émis un avis

ou s i  e l Ie  refuse la  mise sur  Ie  marché,  l 'exp lo i tant  do i t  pouvoi r

invoquer  des " justes mot i fs"  e t  ce la jusqu 'à ce qu 'une so lut ion

déf in i t ive so i t  pr ise quant ,  à  1 'admiss ib i l i té  de Ia

commercial isation du produit.  Cette posit ion se trouve à notre

av is  confor tée par  le  fa i t  que Ie  lég is la teur  a instauré en 1983

un principe général de responsabil i té de première mise sur le

marché repris par Ie Code de la Consommation gui, dans son art icle

L 22L -1 déf in i t  les obl igat ions du responsable de la  première

mise sur  le  marché.

De p lus contme cela a été ]e  cas en I  'espèce,

Ia plainte déposée devant la Commission des Communautés

Européennes doit ,  jusqu'à son avis ou à un arrêt de la Cour de

Justice des Communautés Européennesrrentrer dans le chanp des

excuses  Iég i t imes .

La théorie des justes moÈifs doit s'appliquer

s ' i I  ex is te un r isque de poursui tes et  non seulernent  s i  les

poursuites sont inévitables. 11 faut toutefois que ce risque

existe. Les juridict ions ne doivent pas avoir à examiner si les

poursuites auraient ou non abouti à une sanction.
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c) L'EFFET D'Uil RETARD 0U D'Ull REFUS DE DELMAIICE
D'U}IE AUTORISATIO}I DE IIISE SUR LE ]IARCHE :

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, Par jugement

du 16 novembre 1989 (31) ,  examiné L ' inc idence '  sur  la

Iégit imité de I 'excuse, du ret,ard al légué dans la

dé I i v rance  de  I 'A .M.M.

La Société S.E.P.C.  t . i tu la i re  de Ia  marque GINKEBRAL'

attaquée en déchéance pour défaut d'exploitat ion par la

Société LABORATOIRES BIOGALENIQUET sê prévaut du

bénéf ice des justes mot i fs  tenant  à 1 'examen d 'une

demande d 'À.M.M. déposée le  16 octobre 1987 eL dél ivrée

Ie  6  j u i n  1990

Ie 22 févr ier  1988 une mesure d ' inst ruct ion d 'ordre

pharmaceut ique a été demandée au déposant  de I 'A.M.M..

Ie 4 mars 1988 la réponse a été faite en adressant

Ia documentation confidentiel le de matières premières

et de forme pharmaceutique.

Ie  18 mars 1988 un accusé de récept ion a été déI ivré.

Cont.rairement à ce qui était allégué par Ia Sociét'é

LABORATOIRES BIOGALENIQUE , le Tribunal a jugé "qu' i I

ressort des documents rzersés dont Ia contidential i té

expTique 7a production part ieTTe de 7'adversaire", 9ue

le retard dans la délivrance de cette autorisation ne

peut être, avec certitude, inputé à Ia négligence ou à

l a  f au te  de  l a  Soc ié té  S .E .P .C . .

BIOGALENIQUE a interjeté appel.
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La Cour de PARIS dans son arrêt du 12 novembre l-991 (32)

a confirmé le jugement.

La Société LABORÀTOTRES BIOGALENIQUE aurait ainsi dt

démon t re r  l a  "négT igence  fau t i ve "  de  l a  soc ié té  S .E .P .C .

à laquelle était,  imputé ,à tortr uû retard dans la

dé l i v rance  de  1 'A .M .M. .

Cette solution doit être approuvée.

Celui qui at lègue un fait à son bénéfice doit

en rappor ter  Ia  preuve.  La Société qui  fa i t  une demande d 'A.M.M.

doit être présumée dégagée de toute responsabil i té d'un éventuel

ret ,ard dans Ia  déI ivrance de 1 'A.M.M. .On présume ic i  un fa i t

extérieur à Ia volonté ou à 1a négligence du déposant,.

En cas de refus de Ia délivrance, Monsieur

PLA ISANT (no te  sous  T .G . I .  PARIS  11  j u i l l e t  1972  , ( 33 ) )  es t ime

qu" ' j . I  est  douteux qu ' i7  pu isse êt re retenu par  7e Tr ibunaT" en

tant  qu 'excuse Iég i t ime

Cependant, le refus de délivrance

d'autorj-satj-on de commercial isation par I 'Agence du Médicament a

pour  conséquence,  d ' in terd i re  1 'explo i ta t ion de Ia  marque

pharmaceut ique.  11 semblera i t  donc que Ie  bénéf ice de I 'excuse

légit ime puisse jouer. On peut toutefois se demander dans quelle

mesure  l e  re f  us  d 'A .M.M.  ne  se ra i t  pas  dû  à  I ' i ne r t i e  ou  à  un

défaut de di l igence voire à la négligence du demandeur. Dans ce

cas,  i I  n 'ex is tera i t  pas de just ,es moLi fs  de non-explo i ta t ion.
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Section 2 - Les em@hements de fait :

En dehors des obstacles de droit,

l 'exploitat ion peut être empêchée par I 'existence de faits qui

peuvent avoir pour origine un t iers propriéÈaire d'une marque

iden t i que  ou  p roche  (S  1 ) .

En tout état de cause, Ie t i tulaire ne doit

pas êt re à 1 'or ig ine de l 'empêchement  de fa i t  (S 21.

s 1 - L',EXTSTENCE D',lntE !IARgUE, TDENIIQUE OU PROCHE'
PROPRIETE D'ITN TIERS :

Lorsqu 'un t iers est t ' i tulaire d'une marque

susceptible d,être confondue avec celIe du défendeur en déchéance,

celui-ci peut-i l  invoquer 1e bénéfice d'une excuse Iégit ine ?

II convient de dist inguer trois situations:

so i t  I 'ac t ion en contrefaçon n 'est  qu 'une éventual i té .

soit une action en contrefaçon est engagée par Ie

t i t ,ulaire de Ia marque.

soit une action en contrefaçon est, dir igée contre le

t i tulaire de Ia marque.
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A) LE RTSQUE D'UilE ACTI0I{ Ell CollTREFAColl SUFFTT-rL
A BEIIEFICIER DE L'EXCUSE LEGITII.IE ?

Pour pouvoi r  se prévalo i r  de I 'ex is tence d 'une

marque contrefa isante propr ié té d 'un t iersr  êu t i t re  de l 'excuse

Iégit ime, le défendeur à I 'acÈion en déchéance doit mettre en

oeuvre des moyens propres à en obtenir Ia suppression.

En outrer ur simple préIiminaire d'act, ion en

contrefaçon ne constitue pas un motif  Iégit ine au non-usage.

Nous évoquerons également une affaire

remarquable relative à la déchéance d'une marque CARL ZEISS IENA.

1) Le défendeur à I 'act ion en déchéance doit  avoir mis
en oeuvre des moyens propres à obtenir la suppression
de la marque contrefaisante :

La Société de droit américain CERRUTI INCORPORATED est

t i tulaire de Ia marque CERRUTI pour désigner des

produit.s vest, imentaires. La Société LANIFICO FRÀTELLI

CERRUTI DI ANTONIO CERUTTI I 'a assignée en déchéance. Le

jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10

janv ier  L978 (34)  a prononcé Ia déchéance de la  marque

au mot i f  qu ' i l  "n 'est  pas établ i  que 7a prêsence sur  7e

marché français de Ia Sociêtê LANIFICO FRATELLI CERRUTI

ait constituê un empêchement pour La Sociétê CERUTTI

INCORPORATED d'expToiter sa marque en France".

Aut,rement dit

société américaine son inaction

Tribunal reproche à la

1 'encontre de la  Société

le

à
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LANIFICO FRATELLI CERUTTI afin de faire cesser la prétendue

contrefaçon.

Rappelons qu'une action en contrefaçon n'est

pas considérée conrme un acte d'exploitat ion de La marque

permettant d'évi-ter Ia déchéance

La Cour de PARIS dans un arrêt du 12 mars L987 (35)

abonde en ce sens dans un t i t ige opposant la Société

OTAKE TRÂDING à Ia Société ORION PICTURES CORPORÂTION.

OTAKE a soll ici té Ie prononcé de la déchéance de la

marque ORION propriété de la Société ORION PICTURES

Cette dernière a invoqué le bénéfice de I 'excuse

Iégitime à la non exploitation car la Société OTAKE

uti l ise Ia marque ORION pour désigner des cassettes

v idéo .

Or,  1a Cour  de PARIS est  d 'av is  que s i  le  souci  de Ia

Société ORION avait été d'éviter Ia confusion avec la

marque de Ia Société OTAKE, el le aurait,  dt vei l ler à ce

que le terme ORION n'apparaisse pas sur les jaquettes

des cassettes vidéo et obtenir Ia suppression de toute

indication du producteur du f i lm.

L'inaction visant à mettre un terme à Ia

confusion entre deux marques peut-être reprochée à Ia personne

actionnée en déchéance qui se prévaut de just,es motifs de non-

usage qui résident dans la seule co-existence des marques sur un

marché donné.
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2) Un simple prél iminaire d 'act ion en contrefaçon ne
const i tue  pas  un  mot i f  lêg i t ime :

La Société al lemande SINALCO tj-tulaire de la marque

STNoLA a assigné Ia Société DES EAUX DE vOLvIC en

déchéance de ses droits sur Ia marque VIKOLA. Dès 1968,

SINALCO avai t  a t t i ré  1 'a t tent ion sur  1a poss ib i l i té  de

confusion existant entre ces deux marques et espérait

une su i te  sur  le  p lan amiable.

En 1969 e l le  a ré i tèré ses observat ions en menaçant

d ' in t rodui re une act ion jud ic ia i re  s i  sa concurrente ne

procédait pas à Ia radiation de sa marque ou n'y

substituait pas une dénomination s'en éloignant

for tement .

La  Cour  de  R IOM (6  ma i  L974 ,  (36 ) )  a  j ugé  que  "ce t te

menace de saisie des Tribunaux qui a reçu un

commencement d'exêcution par Ia procêdure faite à 7a

requête de SIÀIALCO ayant abouti au procès-verbal de

constat annuTé n'apparait pas être suff isamment grave

pour constituer une excuse Lêgit ine de ne pas

expTo i te r " .

La Cour se fonde également sur d'auÈres éléments;

- avant la lettre de 1968 la marque déposée depuis

3 ans n 'avait,  pas ét,é exploitée.

I 'absence de preuve par VOLVIC que 1a cause originaire

véritable de Ia persistance du défaut d'exploitat ion

résidait,  bien dans les motifs invoqués.
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VOLVIC aurait dû corroborer ces faits par des

éIéments rapportant Ia preuve de son intention réel1e de procéder

à 1'exploitat ion de Ia marque VIKOLA.

La menace d'action en contrefaçon doit revêtir

un caractère certain de gravité et être la cause directe de la

non-explo i ta t ion.

Cet arrêt mérite approbation bien qu' i I

procède à une appréciation subjective des faits. Le prétexte t, iré

d'une menace d'une action en conLrefaçon serait trop faci le à

invoquer par 1es plaideurs dès que deux marques se trouveraient en

concurrence.

Une solut,ion identique a été adoptée par Ie Tribunal de

Grande Instance de PARIS dans son jugement du 5 novembre

L982 (37) ,  conf i rmé par  la  Cour  Ie  13 décembre 1984

(38 ) .

La Société I,IARION LABORÀTOIRES INC titulaire de ]a

marque DITROPAN a assigné Ia Société PIERRE FABRE en

déchéance de ses droit,s sur la marque DIATOPAII. Cette

dernière invoque l 'excuse légit ine t irée de 1'existence

de discussions entre les deux sociétés sur

f impossibi l i t ,é d'une coexistence sans confusion des

deux marques.

Or, ni l 'ouverture, ni la poursuite des pourparlers ne

constituent un obstacle à l 'exploitat ion de la marque

DIATOPAN.

En I 'espèce,  les d iscuss ions ent , re  les deux soc iétés

n 'ont  débuté qu 'à compter  du 6 ju i l te t  1978 a lors  que la

marque avait éÈé déposée le 15 rnai L973, soit depuis
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plus de 5 années et  qu 'eI le  n 'avai t  tou jours pas fa i t

1 ' ob je t  d ' une  exp lo i t a t i on .

Le défendeur à l- 'action en déchéance a révélé

son absence d' intention de procéder à une exploitat ion sérieuse.

11 semble que s' i l  y avait eu au moins des préparati-fs sérieux à

1 'usage de Ia  marque,  la  so lut ion aura i t  pu êt re d i f férente.

La jurisprudence apparalt imposer au défendeur

à r 'action en déchéance qui invoque l,excuse 1égit ime du risque de

confus ion avec une autre marque,  ra  just i f icat ion d,une

impossib i l i té  réeI le ,  to ta le  d 'explo i ta t , ion de sa propre marque.

Le Tribunal de Grande Instance PARIS a fait une

intéressante application de ce principe dans un jugement

du  7  j u i n  198s  (39 ) ( v I JoUx  . / .  Soc ié té  SOTAIR) .  La

marque dont la déchéance était poursuivie était une

marque f igurative complexe. Le Tribunal a retenu que son

titulaire n'avait tenté aucune exploitat ion de cette

marque, même des seuls éIément,s qui n,étaienÈ pas

suscept ib les de confus ion avec ce l le  dont  l ,ex is tence

était invoquée à t, i t ,re d,excuse.

La Cour d'Appel de PARIS , par arrêt du 21 novembre 1988

(4O1,  a s tatué dans un l i t ige opposant  deux soc iétés de

même raison sociale (AGENA qui ont leur siège l,une à

PARIS,  l 'aut re à ANNECY-LE-VIEUX).El les exercent  leurs

activités pour part ie dans des domaines analogues, pour

part ie dans des domaines voisins. El les ont déposé l,une

et 1'autre leur raison sociale comme marque.
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AGENA PARIS A OUVETI UNE fiIiAIC à ANNECY CT A

obtenu un jugement du Tribunal de Grande Instance de

pARIS du 8 mars 1988 , déclarant AGENA AI{NECY-LE-VIEUX

déchue des droits atLachés à cette marque Pour un

certain nombre de services.

Sur appel, Ia Cour de PARIS a fait droit '  à

l,argumentation d,AGENA ANNECY-LE-VIEUX fondée sur

I,excuse légit ime découlant du risque de confusion entre

ses activit ,és et cel les de Ia f i l iale d'AGENA PARIS

établie à ANNECY.

La Cour retient, que Ie r isque de confusion suff i t  à

caractériser I,excuse légit ine. E1le motive également sa

décision par référence aux différentes acUivités d'AGENA

ANNECY prouvant sa Volonté d'exploit,er les services et

Ies produits au t i tre desquels i I  n'y avait pas de

r isque de confus ion.

une affaire qui a donné lieu à deux renvois

après cassat ion mér i te  d 'ê t re étudiée.

3)  L 'exemple du non-usage de la  marque CARL ZEISS IENA :

En 1889 a été créée à IENA une fondation CARL zElss

ayant entre autre pour objet le développement de deux

entreprises CARr, ZEISS et GLASS WERK SCHOTT t'ND

GENUSSEN.

Après Lg45, Ia Vil le de IENA est passée sous contrôle

soviétique. Le siège de la fondation a été transféré à
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I 'Ouest  à  HEIDENHEIM. Mais les b iens des deux f i rmes,

restés sur  Ie  ter r i to i re  de Ia  R.D.A.  ,  ont  é té

confisqués par Ie gouvernement et transférés à des

entreprises du peuple dites VEB.

De son côté le gouvernement français avait placé sous

séquest,re les marques ZEISS déposées en France.

Une concurrence s' instal la entre La VEB CARL ZEISS

d' IENA et ,  Ies organismes d,HEIDENHEIM.

Un arrêt de la Cour de PARIS du 2 avri l  1963 a décidé

que la f irme CARL ZEISS ayant son siège à HEIDENHEIM

éta i t  1 'ayant  dro i t  de I 'anc ien t i tu la i re  des marques de

fabrique déposées en France.

Suj-te à cet arrêt, I 'Administration française des

Domaines a cédé, Ie 22 novembre 1965, à la f irme CÀRL

ZEISS d 'HEIDENHEIM les marques de fabr ique mises sous

séquestre depuis la Libération , parmi lesquelles la

marque CARL ZEISS IENA. Or, la f irme VEB CARI ZEISS

D'IENA commercial isait en France des produits sous cette

même marque.

La f irme VEB CÀRL ZEISS d,fENA a assigné la fondation

CARL ZEISS d'HEIDENHEIM en déchéance pour défaut,

d'exploitat ion de ses droits sur la marque CÀRL ZEISS

IENA.

C'est  Ia  Cour  de PARfS gui ,  dans un arrêt ,  du 9 ju i l le t

L975 (41) ,  a  jugé que les l i t iges opposant  les soc iétés

allemandes depuis 1960, permettent de soutenir que la

fondation et la f irme d'HEIDENHEIM ne pouvaient

exploiter la marque CARL ZEfSS IENA sans risquer des

poursuites en contrefaçon. Des produits fabriqués par Ia



654

firme vEB CARL zEISs d'IENA étaient, importés et

commercial isés en France. Les organismes d'HEIDENHEfM

bénéficiaient d'une excuse Iégit ime au non-usage.

La f j-rme d'IENA s'est pourvue en cassation. La Chanbre

Commerc ia le  a,  le  5 janv ier  L977 (42) ,cassé l ,ar rêt  de

PARIS.PoUT la Chambre Commerciale, la f irme d,HEIDENHEIM

disposai t  depuis  Ia  cess ion,  le  22 novembre 1965,  d,une

action en contrefaçon pour faire respecter ses droits

sur la marque CARL ZEISS IENÀ. La f irme d,IENA n,ayant

plus de droit depuis 1'arrêt du 2 avri l  1963 devenu

déf in i t i f  le  15 mars L966,  la  Cour  d 'Appel  ne pouvai t

plus se fonder sur de prét,endus risques de poursuites en

contrefaçon par la f inne d'IENA pour appliquer les

justes motifs à la non-exploitat ion. La période de non-

exploitat ion se situait entre le 7 février L970 et Ie 7

févr ier  lg7srdate de I 'ass ignat ion.

La Cour  de renvoi  (ORLEANS, L3 mars 1980,  (43)  )  a  est imé

que f introduction d'une action en contrefaçon ne

saurait constituer une excuse légit ime à un défaut

d'exploitat ion. Les seuls faits de contrefaçon relevés

en I 'espèce ne suff isent pas à prouver que Ie r isque de

confusion de marchandises d'origine différente était tel

qu' i I  rendait impossible la commercial isat, ion en France

de la marque l i t igieuse.

La f irme et la fondation d,HEIDENHEIM se sont pourvues

en cassation. . La Cour de Cassation a rendu un arrêt, de

cassa t i on  Ie  6  j u i l l e t  L984  (44 r .



6s5

EIle reproche à la Cour d'Àppel d'ORLEANS d,avoir est, imé

d'une part que Ie mot IENA est un éIément essentiel de

Ia marque en ce qu' i l  permet de déterminer à coup str

I 'or ig ine du produi t  e t  d ,aut re par t  d ,avoi r  considéré

que la preuve n'était pas rapportée que Ie r isque de

confusion de marchandises d,origine différente était tel

qu' i I  rendaj-t impossible Ia commercial isation en France

sous Ia marque CARL ZEISS IENA. EIle retient que 1a Cour

d 'Appel  n 'a  pas t i ré  l -es conséquences légaIes de ses

constatat , ions.

De p lus,  d '  aut res éIéments de fa i t  ind iquent

que l-es organismes d'HEIDENHEIM avaient une réelle intent, ion

d'exploiter la marque ëomplexe l i t igieuse. Se prévalant du risque

de confusion quant à l 'origine du produit I ié au mot IENA, i ls ont

explo i té  sous Ia  forme CARL zErss.  En r 'espèce,  I ,explo i ta t ion de

Ia marque l i t igieuse sous cette forme en ne reprenant pas le mot

IENA ne v isa i t  pas à bénéf ic ier  de I 'ar t ic re 5 c  2 de ra

c .u .P .  ( c f  pa r t i e  su r  I ' usage  sé r ieux  d 'une  marque  sous  une  fo rme

modif iée ) mais venait conforter Ia preuve que la confusion

possible dûe à I 'ut i l isation du terme fENÀ valait excuse tégit ime

à Ia non-explo i ta t ion.

Ainsi peut-on dire gu,en présence de toute

marque dénominative ou figurative complexe (T.G.r. pARrs z juin

1985 préci té)  re t i turaire qui  se prévaut,  des justes mot i fs à la

non-exploitat,ion de sa marque doit en exploiter tous les éléments

autres qui  sont essent ie ls et  non suscept ib les d 'être confondus.
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La Cour de renvoi de PARIS, par un arrêt du 18 janvier

1989 (45)  a accordé Ie  bénéf ice de I 'excuse lég i t ine aux

organismes d'HEIDENHEIM mais sur un autre fondement de

dro i t :  I ' in terd ic t ion qui  avai t  é té fa i te  aux

organismes d'HEIDENHEIM par jugement du 15 décembre Lg?L

d'uti l iser la mention IENA, réservée aux organismes

d'fENA et cela pendant une part ie du déIai quinquennal

en quest ion.

La Cour de PÀRfS n'a manifestement pa6 voulu

entér iner  I 'argumentat ion de Ia  Cour  de Cassat ion.  E l Ie  a s tatué

par  des mot i fs  propres.

B) U}IE ACTIOII EII CO}ITREFACOII EIIGAGEE PAR LE TITULAIRE
DE LA ilARQUE VAUT-ELLE EXCUSE LEGITII|E AU DEFAUT
D'USAGE DE CELLE.CI ?

La Cour  de PARIS par  un arrêt  du 29 ju in  L972 (46)

confirmant le jugement du Tribunal de PARIS du 29

octobre L97L (47,  a  s tatué sur  I 'espèce su ivante.

La Société SOGERÀS est t i tulaire de Ia marque

CARDIAQUINE pour désigner des produits chimiques et

pharmaceutiques. La Société MIINDIPHÀRMA, titulaire de Ia

marque CARDIOQUIN a assigné SOGERÀS le 20 octobre L970

en déchéance de ses droits sur la marque CÀRDIAQUINE

pour les produius pharmaceutiques. Pour just, i f ier de son

défaut d'exploitat ion, SOGERÀS invoque au t i tre de

1 'excuse lég i t ime l 'obstac le à I 'exp lo i ta t ion né de
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I ' ex i s tence  d 'un  l i t . i ge  a lo rs  qu 'e l l e  n ,ava i t  pas  déposé

de demande de vj-sa pharmaceutique.

La Cour a jugé que la Société SOGERÀS, ayant engagé

une action en contrefaçon à I 'encontre de MITNDIPHARMA,

plus de 18 mois avant l'expiration du délai de déchéance

et ayant obtenu la première décision de justice que Ie

19 mars L97L,  a just i f ié  d 'un obstac le sér ieux à Ia  non-

exploitat ion de sa marque.

SOGERAS n'aurait donc pu entreprendre

1 'exploitat ion de la marque CARDIAeUINE qu,à compt,er de la

décision de justice : définit ive 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

Ie marché ne const i tue pas Ia  seule cause de justes mot i fs .  En

ef fet ,  s i  Ia  demande de v isa est  vouée à un refus en ra ison de

I 'ex is tence d 'un autre médicament  dont  Ia  dénominat ion est

ident ique ou t rès proche,  la  seule poss ib i t i té  d 'explo i ta t ion de

cette marque pharmaceutique réside uniguement dans I, introduction

d 'une act ion en just ice v isant ,  à  obteni r  la  cessat , ion de l 'usage

de la  dénominat ion I i t ig ieuse.

Accepter conme excuse Iégit ine I 'existence

d'une instance en contrefaçon dont  Ia  so lut ion n,est  pas encore

devenue déf in i t j -ve ne t ient -e l le  qu 'à la  spéci f ic i té  des marques

pharmaceutiques ?

Nous ne 1e pensons pas, encore faut-i l  que

I'action en contrefaçon soit,  antérieure à Ia demande en déchéance.
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c) uilE AcTroil Elt co]tTREFAcolt DTRTGEE coilTRE LA ITARQUE
VAUT.ELLE EXCUSE LEGITIIIE ?

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans un

jugement  du 20 décembre 1989 (48)  s 'est  prononcé sur  ce

point .

La Société PRONUPTfA , déjà titulaire de Ia marque

PRONUPTIA, a déposé Ia marque PRONOVIAS le 19 février

1980 notamment pour désigner des produits de la classe

25. Une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK, de droit

espagnol, gui commercial ise en France des produits de

cette classe a cité Ia Sociét,é PRONUPTIA en déchéance de

ses droits sur la marque PRONOVIAS.

La société PRONUPTIA invoque l 'excuse légit ime en se

référant à une procédure opposant les part ies et alors

pendante devant Ia Cour de Cassation suite à un arrêt

de  Ia  Cour  d 'Appe l  de  PARIS  du  25  na i  1989  (49 ) .Le

Tribunal se réfère à ces procédures

La Société PRONUPTIA avait assigné Ia Société

PRONOVIAS par acte du 28 janvier 1988 en répression

d'actes de contrefaçon de ses marques PRONUPTIA.

L'action visait la marque PRONOVIÀS déposée par Ia

Société PRONOVIAS.

Cette action en contrefaçon opposait les marques

PRONUPTIA à Ia marque adverse PRONOVIAS.

Le Tribunal retient que cette action n'est pas

constitut ive d'une excuse légit ime.

En effet, une instance en cours ne peut valoir excuse

légit ime que si les marques en présence sont identiques.
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Le Tribunal retient en revanche que dans cette

procédure, Ia Société PRoNovrAs avait sol l ici té, le 30

décembre L987, la null i té du dépôt de la marque

PRONOVIAS, par la Société PRONUPTIA , dont el le

soutenai t  qu 'e l le  const i tuera i t  Ia  contrefaçon de sa

marque PRONOVIAS.Le Tribunal a jugé qu"'une expToitation

de 7a marque jugée contrefaisante aurait soumis -La

Société PRONUPTIA â des dommages et intérêts

importants". Ce risque constitue bien une excuse

Iégi t ine.

Par  jugernent  du L5 octobre l -987(50)(JOUFFRET . / .  Société

EUROPARCO), Ie Tribunal de Grande Instance de PARIS a

préc isé que 1 'ex is tence d 'un l i t ige dont  l ' issue pouvai t

inf luer sur Ia val idité de Ia marque ne valait excuse

Iégit ine que pour autant qu' i l  n'ait  pas été tranché

antérieurement au début de la période d' inexploj-tat ion

de cinq ans comptée selon les cri tères de Ia loi alors

en vigueur (cinq ans à rebours de la date de

I 'ass ignat ion) .  Le Tr ibunal  re t ient  que les

c i rconstances va lant  excuse une fo is  d isparues,  Ie  déIa i

recommence à courir.  (Nous avons examiné plus haut

I 'application de ce principe au regard de la loi du 4

j anv ie r  1991 ) .
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S 2 - I,'EXISTENCE DE FAITS ATANT POUR ORIGINE
LE TITttLAfRE DE IÀ l'tARgUE 3

Le t i tulaire attaqué en déchéancer pour

justi f ier de Ia non-exploitat ion de sa marque, peut se prévaloir

de motifs d'ordre commercial ou économique.

Le plus souvent, les juridict ions estiment

qu ' i I  en est  responsable et  que ces fa i ts  ne lu i  sont  pas

ex té r i eu rs .

L 'appréc iat ion de la  lég i t imi té  de I 'excuse

tient également compte de la négligence du t i tulaire.

Par  a i l leurs,  Iê  t i tu la i re  d 'une marque peut

autor iser  un t . iers  à I 'exp lo i ter .  Se Pose ators Ia  quest ion de Ia

personne en laquel le  I 'excuse doi t  ê t re appréc iée.

A) LES rir0TrFS COilIIERCIAUX ET ECOllOllIQUES :

La Cour de Cassation r sans écarter Ia

possibi l i té de reconna1tre le caractère d'excuse légit ime à des

impératifs d,ordre commercial, rappelle qu' i ls doivent être dtment

p rouvés .

Dans un tit ige opposant Ia Société VML A.MULLER et Cie

à Ia Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE, Ia

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (3 mars 1981

(s l )  )  a  jugé :

"Qu'ayant relevé qu'aucun fai t  ptêcis n 'êtai t  prouvé ni

même a77êgué, Ia Cour d'Appel a décidé à bon droit, que
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Ies raisons d'ordre str ictement commercial invoquêes, ne

pouvaient  const i tuer  7 'excuse Légi t ine prêvue par  7a

7o i "  .

Nous distinguerons entre d'une part

f  inf luence des pr ix et  d 'autre part ,  les aut,res not i fs

commerciaux et économiques.

1 )  L ' i n f luence  des  p r i x  :

La Sociét,é de droit américain ALLEN PRODUCTS COMPANY

titulaire de deux marques ALPO pour désigner de la

nourri ture pour animaux a été assignée en déchéance

pour défaut d'exploitat ion de ses deux marques par Ia

COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT.

La Société ALLEN PRODUCTS se prévaut de justes motifs

t irés notamment du fait que ces produits sont d'une

qualité supérieure aux produits français pour anirnaux et

sont  donc p lus chers,  d 'où des d i f f icu l tés de

commercial isation dtes aux hésitat ions des acheteurs

f rança is .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 31

octobre 1973 (52\, que ceÈte excuse ne pouvaiÈ être

admise. Les prix entre les produits américains et

français ne sont pas aussi important,s que les produits

sont inaccessibles aux consommateurs français.
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Le Tribunal ajoute que Ia société américaine ne justi f ie

pas de démarches auprès des plus importants organismes

producteurs d'al iments pour animaux.

En appel, Ia Cour de PARIS a confirmé ce jugement sur ce

po in t  (Cou r  de  PARIS ,  2  j u i l l e t  1975 ,  ( 53 ) ) .

Pour la Cour, si Ia différence de prix pouvait être

retenue ou du moins al léguée à t i tre d,excuse Iégit ine,

la Société ALLEN aurait dt prouver ou du moins alléguer

que 1es prix des produits concurrents ont été calculés

dans des condit ions irrégulières pour faire échec à ses

produi ts .  " I7  s 'ag i t  d 'un mot i f  d 'ordre purement

économique dont eJ.-Ze est seuJ,e responsable et qui ne

peut être retenu".

Toute entreprj.se doit tenir compte des

exigences du marché quant à ses produits

sur sa marque est subordonné à Ia

d 'exp lo i te r .

. Le maintien des droits

preuve de sa volonté

2) Les autres motifs :

Nous évoquerons successivement I ' incidence de

I 'existence d'une marque de défense ou de barrager les nécesei tés

économiques, f inancières et comptables.
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a)  L 'ex is tence d 'une marque de défense ou de barrage :

Le choix d'une marque dépend de la seule

volonté du t, i tulaire. 11 peut en déposer plusieurs qui sont très

proches et dans Ie cas d'une action en déchéance invoquer

1 'ar t ic le  5 C -2 de Ia  C.U.P.  conme moyen de défense (c f

chapitre relati f  à 1'usage sérieux de la marque sous une forme

modi f iée) .  Mais  i l  ne peut  en aucun cas prétexter  I 'ex is tence de

justes mot i fs  a lors  que le  choix  de 1 'explo i ta t ion d 'une marque

est  purement  s t ratégique et  lu i  appar t ient .  I t  ne s 'ag i t  pas d 'un

f ait extérieur à 1a volonté du t, i tulaire.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 avri l

L987 ,Soc ié té  DES PARFIMS ROCHAS . / .  DE  ROBIEN,  (54 ) )  a

jugé que le défendeur à une action en déchéance r" ne

peut invoquer comme excuse Lêgit ine -I 'absence

d'expToi ta t ion de 7a marque DJ.NE BEAUTErayant  préférê

utiTiser pour Les besoins de son commerce 7a marque

BEAUTE Dj .NE. I I  ne peut  davantage invoquer  -Zes dro i ts

que 7es t iers seraient en mesure de faire vaLoir à 7a

suite du jugement sanctionnant 7e dêfaut

d 'exp lo i t a t i on "  .

En outre, Ie fait gu'une marque déchue

redevienne à nouveau disponible est, la raison même de la

déchéance. Un tiers peut déposer à nouveau cet,te marque. Présumer

des conséquences d'un jugement prononçant Ia déchéance ne peut

valoir  excuse légi t ime.
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b)  Les nécessi tés économiques,  f inancières et  comptables:

Monsieur SINDRES a assigné Monsieur KONCKIER en

déchéance de ses droits pour défaut d'exploitat ion sur

Ia marque SïROCCO. Monsieur KONCKIER reconnaissant Ie

défaut d'exploitat ion oppose en tant qu'excuse légit ine

le fait qu'un t iers, la Société Anonyme LELONG, ait

effectué Ie dépôt de Ia marque l i t igieuse dans divers

pays d'Europe (au nombre desquels ne f igrure cependant

pas Ia France) . Ces dépôts seraienÈ de nature à

empêcher Monsieur KONCKfER d'exploiter sa marque à

1 'échel le  européenne.Or se lon ce dern ier ,  I 'exp lo i ta t ion

sur Ie marché européen serait nécessaire pour "amortir

7' investissement important que nécessite Ie lancement

d 'une marque nouvel le  dans J ,e secteur  des par fums.  Un

inrzestissement de cette grandeur ne peut être supporté

par  7e seuJ,  marché f rançais" .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement

du 7 décembre L987 (55) ne fait pas droit à cette

argumentation. Sa décision se fonde sur deux motifs.

-  Tout  d 'abord,  I ' inef f icac i té  de 1 'argument  économique

invoqué i "I,Ionsieur KONCKIER n'invoque gue des raisons

d'ordre strictement commercial et aucun obstacle

d 'ordre jur id ique ne 7 'empêchai t  d 'expToi ter ,  en

France,  7a marque dont  i I  é ta i t  t i tu la i re . "

- Ensuite, l 'absence de dépôt 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 produi re d 'e f fe t  sur  Ie  ter r i to i re  f rançais ,  sauf

1 'except ion de la  marque d 'usage noto i rement  connue (ar t ic le  6bis

de la  C.U.P.  ) .  On ne peut  donc pas invoquer  une marque ident ique

déposée dans des pays autres que la France pour justi f ier de sa

non-explo i ta t ion en France.  Le l r ibunal  a ,  à  juste t i t re ,  re je té

1 'excuse t i rée des d i f f icu l tés économiques.  C 'est  Ie  propre de

toute entreprise de mesurer ces diff icultés et d'en tenir compte

dans son act ion.

De p lus en I 'espèce,  le  t i tu la i re  de la  marque

at taquée n 'a  pas montré son in tent ion d 'explo i ter  la  marque.

La solution pourrait être différente en cas de violation des

règles communautaires de la concurrence interdisant 1'accès au

marché.  Mais  aLors,  Ie  t i tu la i re  se devra i t  d ' in tenter  une act ion

en  j us t i ce .

Dans une autre affaire, une Société LABORÀTOIRES SMB

a assigné, Ie 3 avri l  1991, une Société LÀBORATOIRES

PHARMOCCITAN en déchéance de ses droits sur une marque

ANAFEBRYL déposée notamment, pour désigner des produits

pharmaceutiques .

Cette dernière soutenait au t i tre d'une excuse, mettant

obstacle à Ia déchéance dans les 5 ans précédant Ia

demande, Ie transfert de ses laboratoires à CHARTRETTES

et  qu 'un arrêt ,é  min is tér ie l  du 20 ju i l le t  1990 lu i

imposait. des contraintes techniques.

Le Tribunal de Grande Instance de MELUN (2 juin L992

(56) ) a jugé que "ces arguments ne peuvent caractêriser
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J 'excuse 7égi t ine car  ceL7e-c i  s 'entend d,un empêchement

ét ranger  à 7a voTonté du t i tu la i re ,  que ce lu i -c i  n 'a

pas pu l-e surmonter en dêpit des efforts normaux et

raisonnables qu' i I  a dêpLoyés â cette f in' , .

11 a relevé que la décision de transférer les

laboratoires était propre à Ia société défenderesse,

laquel le  n 'é tabl issa i t  pas un l ien entre I ,explo i ta t ion

du produit lui-même et, Ie transfert des laboratoires.

Par "ai7Leurs, Jes raisons d'ordre str ictement conmer-

cial- ne peuvent constituer 7'excuse Légit ime prêvue par

7a  Lo i ,  e t  qu 'a ins i  que  7e  p révo i t  T ,a r t i cLe  l l  de

7a Loi  (de L964) ,  7a soc iêté pouvai t  fa i re  fabr iquer

7e produi t  par  un t iers ,  e t  I 'exp7oi ter" .

B) L'rltFLUEltCE DE LA ltEGLrcEltCE DAI|S L'AppRECrATIolt DE
L'EXCUSE LEGITIIIE :

Pour être retenus, les motifs Iégit imes

doivent. être extérieurs au défendeur à l 'action en déchéance. f ls

ne doJ-vent pas résulter davant,age de sa négligence.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son

jugement  du l -L  mars L982 (57)  rappel le  que ' -Z,excuse

Lêgit ine s'entend d'un empêchement réel et sérieux

objectivement constatê ; en eftet, Ie droit â 7a marque

conférant â son t i tulaire un monopole d, exploitat ion

d'un signe du simple fait du dêpôt, i7 serait

inadmissible que ce droit d'occupation qui Timite au

détriment des t iers 7a Tiberté d'exercer Ie commerce et
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qui ne rêcompense ni une inventiont ni une création

ar t is t ique,  pu isse êt re maintenu au bénéf ice d 'un

t i t uTa i re  nég l i gen t .  "

La Société NESTLE a assigné la Société anglaise COOKE

BROS le L8 ju i l le t  1980 en déchéance pour  défaut

d'exploitat ion de ses droits sur Ia marque CALYPSO

déposée  I e  15  j u i l l e t  1965 .

La Société COOKE BROS se prévalait de Ia nécessité d'une

déclarat ion d ' impor tat ion préalable à la

commercial isation en France de ses produits. El le voyait

dans cett,e restr ict ion une excuse légit ine.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation en retenant

p lus ieurs c i rconstances établ issant  Ia  négl igence de Ia

Soci-été COOKE BROS.

Tout  d 'abord I 'absence d 'e :ç lo i ta t ion durant  p lus de 13

années puJ-sque ce n 'est  que Ie  9 mai  L979 ( le  dépôt ,

remonte au 15 ju i l le t  l -965)  que la  soc iété angla ise

s'est adressée à un importaÈeur français pour connaLtre

Ies modalités de Ia règlementation française concernant

I ' importation et la commercial isation des jus de fruit,s.

En outre, COOKE BROS ne rapporte pas Ia preuve que Ia

règlement,ation française ait constitué un empêchement

réel et sérieux à toute tentative d'exploit,at ion.

Cette société 11'a fait aucun effort pour

début,er une exploitat ion sur le terr i toire français. Mais

I 'appréc iat ion de Ia  négl igence d,un déposant  n,est  pas chose

aisée, €t Ie juge prend en compte les cri tères propres à chaque
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cas d 'espèce.  La p lace donnée à 1 'appréc iat , ion subject ive est

grande.

I1 est à noter que les pourparlers relati fs à

la  cess ion d 'une marque dont  les préparat i fs  d 'explo i ta t ion sont

interrompus r oê sont pas constitut i fs d,une excuse tégit ime.

Telle est la solution adoptée par la Cour de VERSAILLES

dans son arrêt  conf i rmat i f  du 7 févr ier  1991 (58) .La

Société CONSTAN DISTRIBUTION, devenue Ie 8 janvier 1981

Ia Société NUTRI METICS, est t i t ,ulaire des droits sur la

marque I,IAGNIFICAT. Le 30 mars 1988, la Société LANVIN

PARFIIMS a assigné NUTRf METICS en déchéance pour défaut

d'exploitat ion. Le Tribunal de Grande Instance de

VERSAILLES a fait droit à cette demande.

En appel, NUTRI METICS invoque à t i tre d,excuse

Iégit ime, une proposit ion de rachat par la Société

LANVIN de Ia marque I"IAGNIFICAT, confirmée par telex, le

9  f év r i e r  1988 .

Cette proposit ion lui aurait fait  interrompre un projet

b ien avancé d 'explo i ta t ion.

Le l-5 mars 1988 NUTRI METICS avait écrit  qu,el le avait,

t ,ou jours la  vo lonté d 'explo i ter  n 'ayant  pas reçu I ,acte

de cess ion annoncé ( le  9 févr ier  1988)  et  expédié à

I 'adresse de son ancien s iège soc ia l .

La Cour écart.e cette argumentation. Si NUTRI METICS a

mis f in au projet d'ex;r loit ,at ion, c'est de son propre

chef après avoir reçu Ia proposit ion de Ia Société
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LANVIN. Cette dernière , justi f iait  avoir envoyé les

exempla i res du contrat  e t  un chèque Ie 26 févr ier  1988.

Le fait que cet envoi ait eu l ieu à une

ancienne adresse est inopérant puisque mention du changement

d'adresse et de Ia dénomination sociale au Registre National- des

Marques  n 'a  é té  e f fec tuée  que  l e  5  av r i l  1990 .

Or c 'est  f  inscr ip t ion au R.N.M. qui  rend

I ' opé ra t i on  opposab le  aux  t i e r s  ( a r t i c l e  L  7L4  -  7  du  C .p . I . ) .

La Société NUTRI METICS a donc, selon Ia Cour,

été nég1j-gente dans Ia négociation de la cession de la marque.

si NUTRI METrcs avait été di l igente , eI le

aurait sans dout,e cédé sa marque et évité une sanction pour non

explo i ta t ion.

Par  a i l - Ieurs,  la  Société PETER ECKES est  t i tu la i re  de la

marque KISS. La Société SUNKIST GROWERS INC (ci après

SUNKIST) a ass igîé,  le  15 octobre 1980,  la  Société PETER

ECKES en déchéance pour défaut d'exploitat ion de ses

dro i ts  sur  la  marque KISS.

La Société PETER ECKES se prévaut tout d,abord de

I 'explo i ta t ion publ ique de sa l icenciée exc lus ive la

Société COFRIGO (à par t i r  du 23 octobre 1980) .  E l le

soutient, également, que Ie comportement de Ia Société

SUNKfST sera i t  à  1 'or ig ine du retard qu,e l le  a appor té à

I 'exploitat, ion .

I1 résulte des faits que Ia Société COFRIGO a pris

contact avec une Société WINTERS pour le condi-

t ionnement  des jus de f ru i ts  sous Ia  marque KISS.  (On
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apprendra par la suite que cette société WINTERS était

par  a i l leurs l iée par  contrat  avec SI INKIST).

En février 1980, COFRIGO lui avait ré91é les maquettes

de condit ionnement.

WINTERS avai t  facturé,  Ie  30 ju in  1980 |  LO75

conditionnements de boissons pour un montant, payable

par crédit documentaire. La Société COFRIGO avait pris

Ies d isposi t j -ons f inancières nécessai res.

Or,  par  le t t re  du 8 ju i l le t  1980,  WfNTERS informa Ia

Société COFRIGO que Ia Société SUNKIST lui avait fait

savoir qu'un confl i t  pourrait exister entre Ia marque

KISS et la marque SIINKIST et qu'eIle pouvait être

considérée comme contrefacteur de Ia marque SIINKIST.

WINTERS a également demandé des précisions à la Société

COFRfGO sur la situation juridique de la marque KISS au

regard de la marque SUNKIST.

Le 22 jui l let 1980 , WINTERS a informé COFRIGO de la

cessation de l 'opération relative au condit, ionnement de

Ia marque KISS . La Société COFRIGO a dt rechercher un

autre condit ionneur, la Société hollandaise LIKO.Cette

dernière conmença Ia fabrication des jus de fruits et

leur  mise en bo1tes Ie  8 septembre 1980.

Les produits ont été acheminés de Hollande à POINTE A

PITRE sans pert,e de temps par la Société COFRIGO.

La première l ivraison est arrivée Le 22 octobre 1980 et

a ét,é mise sur le marché dès le lendemain.

Le Tribunal de Grande Instance de PÀRIS dans son

jugement, du 18 octobre L982 (59) a déduit de ces faits

que la société COFRIGO avait bien l ' intention
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d'exploj-ter Ia marque KISS avant Ia date de la demande

en déchéance ,  Ie  15 octobre 1980 et  qu 'e l le  n 'avai t  pas

commis de négligence dans Ia mise en oeuvre de cette

exploitat ion

La non-exploitat ion avant Ie 15 octobre 1980 est le fait

de I ' intervention de Ia Société SINKIST GROIfERS auprès

du condit i-onneur WINTERS.II y a donc bien excuse

1égi t ime.

Mais l-a Cour de PÀRIS dans son arrêt du 5 mars L987 (60)

a inf irmé Ie jugement sur ce point. EIIe prononce Ia

déchéance de la marque KISS de la Société PEÎER ECKES en

refusant  Ie  bénéf ice de 1 'excuse.  E l Ie  reconnai t  que la

Société PETER ECKES avait bien manifest,é "après des

années d ' iner t ie"  ,  une in tent ion sér ieuse d 'explo i t ,er

Ia  marque KISS.  Mais e l le  lu i  reproche "qtJ 'en

consentant  une Tieence à 7a Sociétê COFRIGOT elTe ne Lui

a pas imposé de calendrier pour la mjse en route de

7 'expTo i ta t i on  eX  n 'a  pas  su rve iTTé  Jes  pou rpa r le rs

condui t  ent re sa T icenciée et  7 'éventuel  fourn isseur  de

condit ionnements de sorte que Ia Sociêté COFRIGO en

s 'adressant  â 7a Sociétê WINTERS dont  - Ie  refus r  êD

raison de ses -Z jens avec 7a Sociétê SUNKIST I  n 'é ta i t

nuTTement imprévisible au moins pour 7a Sociêté PETER

ECKES, a perdu inutiTement plusjeurs mois dans sa

recherche d'un condit ionnement r cê que 7a Sociétê PETER

ECKES aurait pu 7ui éviter par plus d'attention portée â

ce t te  a f fa i re " .
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La Cour va plus loin en estimant que Ie retard dans la

commercial isation est pour une bonne part imputable à Ia

faute de la Société PETER ECKES.

La Cour nous semble Procéder à une

appréciation sévère de Ia situation. Elle ne crit ique pas le

comportement de Ia société I icenciée exclusive mais celui du

donneur de licence pour ne pas avoir mis en oeuvre un système de

contrôIe de l 'exploitat ion du l icencié. Pour être considéré conme

dil igent, Ie donneur aurait dt imposer un calendrier pour le

commencement de l 'exploitat ion de la marque KISS.

II appara1t de 1'exposé des faits que Ia

Société COFRIGO n'a pas pris de retard dans 1'exploitat ion et

qu 'eI Ie  a réeI lement  mani festé son in tent ion d 'explo i t ,er  la

marque.

Ce qu'on peut effectivement reprocher à la

Société PETER ECKES c 'est  de ne pas s 'ê t re renseignée sur  les

l iens existant entre Ia Société SIINKIST et Ia Société WINTERS.

Sans doute COFRIGO n 'aura i t -e l Ie  pas dt  s 'adresser  à ce

condit ionneur, Ie refus par celui-ci de procéder aux opérations

d 'embal lage étant  prév is ib le .

C) L'EXCUSE LEGITIIIE ET L'USAGE PAR Utl TIERS 3

Cela mis à part, la loi autorise ,même en

I 'absence de l icence, I 'exploi t ,at ion de Ia marque par un t iers.

(cf  chapi t re relat i f  à I 'usage sér ieux de Ia marque Par un t ' iers) .
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L'obl igat ion de contrôIe sur  1 'explo i tant

autor isé a- t -e l le  la  même por tée lorsque celu i -c i  n 'est  pas

I i cenc ié  ?

L'exploit,at ion mettant obstacle à Ia déchéance

peut  êt re le  fa i t  du t i tu la i re  ou d 'un t iers  autor isé.  L 'ex is tence

et la légit imit,é de 1'excuse invoquée doit-eLle s'apprécier par

rapport au t, iers ou au t i tulaire ?

Une solution serait que 1'exploitat ion prise

en compte étant. cel le du t iers, J- 'excuse légit ime doit être

appréciée par rapport à celui-ci.

Au contraire pourrait-on estimer que

1'explo i ta t ion du t iers  bénéf ic iant  au t i tu la i re ,  c 'est  par

rapport à ce dernier que les justes motifs doivent être appréciés.

L'arrêt précédemment cité ne résoud pas

expressément cette option. Tout en mentionnant explicitement Ia

volonté d 'explo i ter  mani festée par  Ia  Société PETER ECKES, i I

souligne cependant Ia responsabit i té première du t, i tulaire de Ia

marque dans Ia sauvegarde de celle-ci.

Cette affaire démontre bien Ia large part de

subject iv i té  dans I 'appréc iat ion de I 'ex isÈence de I 'excuse

Iégit irne. Les juridict ions du premier et du second degrés ont t iré

des mêmes faits des conséquences opposées par des motivations

1 'une et I  'autre cohérent,es .

La concession d'une l icence peut int,erdire

au t i tulaire de poursuivre personnellement I 'exploitat ion de Ia

marque.
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Si Ia l icence est, sirnple , L ' interdict ion

d'exploiter du t i tulaire doit être prévue expressément dans Ie

contrat .

Si Ia l icence est, exclusive, Ie t i tulaire

s ' in terd i t  d 'explo i ter  Ia  marque sauf  c lause contra i re .

La Cour d'Appel de PARIS par un arrêt du 31 janvier L979

(Société PROMOTION TECHNIQUE et aut,res ./ .  Société LA

CENTRALA INDUSTRIALA, (61)) a admis l-e caractère

légit ine de 1'excuserinvoquée par le défendeur en

déchéance, t irée de f interdict, ion qui lui était faite

par un contrat de l icence d'e>çloiter personnelLement l-a

marque.rl  faut dire que Ie demandeur à I 'action en

déchéance éta i t  Ie  l icencié.

On peut se dernander si Ia solution est

identique dans le cas où ce n'est pas le l icencié qui demande la

déchéance.

La Cour d'Àppel de VERSAILLES dans un arrêt du 25

février 1993 ( FLODOR. /.A},ÎORA et PAI.IZAIiI I  '  (6211 s'est

prononcée sur  ce point .

La Société FLODOR critique un jugement I'ayant déchue de

ses droits sur Ia marque CROQUETEL. EIIe invoque conme

excuse légit ime , I ' impossibi l i té dans laquelle eIIe se

serait trouvée d'uti l iser 1a marque CROQUETEL en raison

de Ia cession du droit exclusif d'e:çloitat ion au

bénéfice de la Société vlco par protocole d'accord du 23

décembre  1987 .
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La Société FLODOR considère que cette opération est,

extér ieure à sa vo lonté.

La Cour retient que FLODOR ne justi f ie d'aucune

init iat ive visant à obtenir 1'exploit,at ion effective de

Ia marque par son ayant-cause.

ElIe ne peut donc valablement invoquer un obstacle de

nature à justi f ier de sa non-exploitat ion.

Comme le fait remarquer la Cour z "admettre Ia thèse de

FLODOR serait permettre à tout propriétaire de marque

d'êchapper aux conséquences d'une action en déchéance en

prétextant du droit consentj â un co-contraetant pour

7 'usage exc lus i f  de Tadi te  marquet  sans devoi r  se

prêoccuper des condit ions dans TesqueTTes cet usage est

ef fect ivement  mis en oeuvre."

C'est 1à encore une inaction démont,rant

l ' absence  d ' i n ten t i on  d 'exp lo i t e r  qu i  es t  sanc t i onnée .11  y  a

négl igence du t i tu la i re .

I1 faut en effet rappeler que Ie l icencié est

débiteur d'une obligation d'usage de l-a marque concédée. Le

concédant est tenu de faire respecter et de vérif ier 1'usage

ef fect i f  de sa marque.
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CONCLUSION

La loi de 1991 a rénové Ie droit des marques

et notamment Ie régime de la déchéance pour défaut

d'exploiLation.Elle a également consacré pour part ie la

jurisprudence issue de la loi de L964 relative à la déchéance.

11 est encore trop tôt pour faire un bi lan de

son application et de son impact précis sur Ia déchéance. En

ef fet ,  à  s 'en ten i r  à  l 'av is  de la  Cour  de Cassat ion du 2 mai

L994, nombre d'actions formées postérieurement à la date d'entrée

en vigueur de Ia loi nouvelle ne sont recevables que depuis Ie 28

décembre L996-

Le Code de la Propriété fntel lectuelle

rappelle le principe selon lequel Ia déchéance doit être demandée

en justice It  attr ibue au Tribunal de Grande Instance une

compétence exclusive pour connalt,re d'une action en déchéance de

marque.

L'art icle 16 4 de la Convent, ion de BRUXELLES

du 27 sept,embre 1968 détermine les règles de la compétence

internat ionale.

L'existence de l ' intérêt, pour agir peut êLre

examinée au regard de Ia situation concurrent,ielle dee part,ies.

Les juridict ions se réfèrent alors à I 'activité économique du

demandeur rapprochée des produit,s et services visés au dépôt de Ia
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marque l i t ig ieuse.  L ' ident i té  d 'act iv i té  n 'est  pas nécessai re ;  i l

suff i t  que I 'activité et les produits concourent aux mêmes f ins.

Le demandeur ne peut agir que dans la double

l imi te  d 'une par t  de son act iv i té  et  d 'aut re par t  ,  des objets

visés au dépôt de Ia marque l i t igieuse.

Le t i tu la i re  d 'un s igne d is t inct i f

reproduisant la marque ou susceptible d'être confondu avec celle-

ci, peut justi f ier d'un intérêt mais uniquement dans Ia l irnite de

1 'act iv i té  couver te par  Ia  marque.

L ' in térêt  de 1 'act ion en déchéance est

également admis si el le répond à une action en contrefaçon déjà

int rodui te ,  qu 'e l le  so i t  formulée par  conclus ions

reconventionnelles, ou par une instance dist incte, peu i-mportant

1'existence, au profi t  du défendeur en déchéance, de droits

antér ieurs ou d 'une lég is la t ion rest r ic t ive d 'usage.

L' intérêt doit répondre à certains cri tères :

i l  doit être né et actuel, direct et personnel, et exernpt de

f raude .

La déchéance doi t  fa i re  1 'ob jet  de conclus ions

expresses dir igées contre le t i tulaire de la marque ou Ia personne

qui Ie représente juridiquement.

La demande doit être linitée aux produit,s

etlou services visés au dépôt conformément au principe de

spécial i té gourvernant Ie droit,  des marques.

La déchéance peut être invoquée pour la

première fois devant les juridict ions du second degrérnotamment en

défense à une action en contrefaçon en t,ant qu'el le vise à faire

écarter les prétentions adverses et tend aux même fins que celles

soumises au premier  juge.
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Nous ret rouvons ic i  pour  l 'essent ie l  les

principes gui, en droit conrmun, régissent la recevabil i té de

I ' ac t i on  en  j us t i ce .

La recevabilité de la demande en déchéance

doit cependant être vérif iée au regard des spécif icités propres à

cet te  act i -on.

La juridict ion doit vei l ler lors de cet examen

à ne pas préjuger de la solution de fond.

Les principes propres au droit des marques

gouverneront également I'examen de Ia demande au fond.

Contrairement au droit conmun, la charge de Ia

preuve est renversée en matière de déchéance. Le t i tulaire doit

étabIir,  pêr tous moyensr êu besoin par Ie recours à une expert ise

jud ic ia i re ,  Ia  preuve d 'un usage sér ieux de sa marque.

Cela a notamment pour conséquence que le

défendeur défai l lant ou à I 'encontre duquel pourra int,ervenir une

décision réputée contradictoire succombera quasi nécessairement,

n'apportant, par définit ion, pas la preuve dont Ia charge lui

incombe.

Les documents versés doivent rapporter la

preuve d'un usage sérieux accompli dans le respect de Ia fonction

du droit, de marque : distinçIuer les produits etlou les services

visés au dépôt, par f indication de leur provenance.

Le défendeur doit justi f ier de I 'usage de la

marque en tant, que telle et, non Par exemple conune enseignernom

commercial, ou dénomination sociale.

Le titulaire de marque ne peut pas faire échec

à l,action de déchéance en redéposant, ou en renouvelant sa

marque.
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Pour êt re ef f icace,  L '  usage doi t  répondre aux

exigences du principe de terri torial- i té.

L 'usage sér ieux doi t  ê t re ef fect i f  e t  rée l .

11  n 'es t  pas  nécessa i re  de  1 'éLab l i r  pou r

toute Ia durée du déIai qu5-nquennal.

Un usage commencé ou repris après l 'expiration

du délai de cinq ans peut sous certaines condit ions faire obstacle

au prononcé de Ia déchéance.

Le t,it,ulaire de la marque peut invoquer

I 'usage fa i t  de ce l le-c i  par  un t iers  avec son autor isat ion et

pour son compte.

Peut également être invoqué I 'usage de Ia

marque sous une forme modif iée par rapport au dépôt init ial (règle

énoncée à I 'ar t ic le  5-C-2 de Ia  Convent ion d 'Union de PARIS) à Ia

condit ion que le caractère dist incti f  n'ait  pas été altéré.

Le titulaire de Ia marque peut, défendre à

1 'act ion en déchéance en établ issant  I 'ex is tence de justes mot i fs

de son inexploit.at ion tels que prohibit ions législat ives ou

règlementa i res,  ex is tence d 'un monopole d 'Etat ,  re tard à Ia

délivrance d'une autorisation administ,rat ive légalement exigible,

poursuite d'une procédure mett,ant en cause une marque voisine.

La décis ion jur id ic t ionnel le  dénoue l ' ins tance

en déchéance.

Contrairement au droit commun selon lequel

I 'autorité de Ia chose jugée est l imitée aux part ies, Ie jugement

de déchéance depuis la loi nouvelle emport,e un effet absolu.

La situation juridique créée par Ie jugement

ne peut donc être méconnue par les t iers.
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Le disposit i f  de Ia décision prononçant Ia

déchéance fa i t  1 'ob jet  d 'une inscr ip t ion au Regis t re Nat ional  des

Marques et s' i I  y a l ieu au Registre International des Marques

dans les condit ions de I 'Arrangement de MADRID.

L ' in tervent ion de l -a  lo i  de 1991 n 'apparaî t

pas devoir inf luer de manière déterminante sur le "nettoyage" du

Registre National des Marques par l 'évacuation de celles diÈes

"dormantes " ,  s i  ce n 'est  peut-êt , re  ind i rectementrPat  I '  instaurat ion

de Ia pér iode "suspecte"  de t ro is  mois  prévue à I 'a l inéa 4 de

1 'a r t i c l e  L  7L4 -5  du  C .P . I .  qu i  res t re in t  1 ' e f f i cac i t é  d 'un

conmencement ou d'une reprise d'usage postérieurs à 1'expirat, ion

du déIa i  qu inquennal .

Le t iers qui désire faire usage d'une marque

déposée mais apparemment inexploitée peut informer Ie titulaire

par une voie non contentieuse de f intérêt qu' i1 porte à cette

marque.

Le début ou Ia reprise d'exploitat ion ne

pourront être invoqués à I 'encontre de la déchéance si l 'action

est engagée dans les trois mois de cette informat, ion.

A notre sens,  la  menace d 'une act ion

judiciaire et les incert i t ,udes qui en résuLtent peuvent inciter le

t i tulaire à céder sa marque si el le est, effectivement inexploitée.

Par le biais de négociations préalables à une

action en déchéance, les marques qui ne sont pas exploitées

d ispa ra i t ron t  peu  à  peu  du  R .N .M. .

La loi de 1991 a été vot 'ée pour Ee conformer

aux disposit ions de Ia directive du Conseil  du 2L décembre 1988
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(visant à rapprocher les législat ions des Etats membres sur les

marques) et gui, el le-même anticipe les disposit ions relatives à

la marque conrmunautaire.

En ef  f  e t ,  depuis  le  l -er  janv ier  1996 r  êD

appl icat ion du règlement  C.E.E.  I lo  40 /94 du Consei l  du 20

déce rnb re  1993  ( J .O .C .E .  no  L  LL ,  L4  j anv ie r  L994 ,  P .1 ) ,

directement applicable en droit internerles personnes physiques ou

morales industriel les et commerciales peuvent assurer une

protection uniforme de leur marque r pêr le biais d'une procédure

unique, dans toute I 'Union européenne, auprès de I 'Off ice de

1 'Harmonisat ion dans le  Marché Intér ieur  (O.H.M.I .  )  s i tué à

ALICANTE (Espagne) .

Se lon  l e  P rés iden t  de  l 'O .H .M. I .  ,Mons ieu r

Jean-Claude COMBALDIEU, Ia marque conrmunautaire est par excellence

I 'out i l  de Ia  l ibre c i rcu lat ion des produi ts  et  des serv ices.

"ELLe favorisera Les entreprjses dans -Zeurs échanges comtnerciaux

et leur ouvrira sans doute de nouveaux marchés".

Les entreprises seront donc amenées à prendre

progressivement en compte les exigences du marché européen.

La marque qui répond aux conditions de

validité énoncées par 1e règlement bénéficie d'une protection

unitaire dans tous les Et,ats membres de 1'Union.

Cependant en contrepartie de cette prot,ection

uniforme, Ie t i tulaire doit faire "un usage sérieux" de sa marque

à peine de déchéance et' ce conformément aux dispositions de

l 'art icle 50 du règlement relat, i f  à Ia déchéance de la marque

communautaire.

éitnT,oo,
vrwst:/
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Les nodali tés de la déchéance d'une marque

communautaire nous semblent identiques à cel les d'une marque

f rançai-se :

seul l-e défaut, d'usage sérieux durant "une période

ininterrompue de cinq ar2s" est sanctionné sauf " justes

mot i f s "  (a r t i c l e  50  S  1  a )  )  i

la déchéance ne s'ét,end qu'aux produits et/ou services

pour  lesquels  le  défaut  d 'usage est  constaté (ar t ic le  50

s 2) i

la reprise ou Ie cornmencement d'usage après I 'expiration du

déIai quinquennal font obstacle à Ia déchéance à moins que

leurs "prêparatifs" interviennent dans les trois mois

précédant Ia demande et après que Ie propriétaire ait

appris que la déchéance pourrait être demandée (art icle 50

S l -  a )  ) ;

Ia  date d 'e f fe t  de la  déchéance est  ce l le  de Ia  demande.

Cependant, "une date antérieure, â laqueTTe est survenue

7'une des causes de 7a dêchêance, peut être f ixée dans -la

déc i s ion ,  su r  demande  d 'une  pa r t i e "  (a r t i c l e  54  S  1 ) .

L'effet rétroactif  de Ia déchéance ne doit cependant, pas

affecter "f,es décisions en contrefaçon ayant acquis

7 'autor i té  de 7a chose jugée et  exécutées

antérieurement â Ia dêcision de déchéance " (art icle

54  S  3  a )  ) .

L'usage dans un seul pays de I 'Union vaut

usage dans tout,e Ia Communauté.

Ainsi la preuve d'un usage sérieux en France

met en échec I'action en déchéance de la marque comunautaire.
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Les disposit ions conmunautaires règlent

également la question de I ' instance compétente pour conna1t,re

d'une action en déchéance d'une marque conrmunautaire.

Le règlement distingue entre Ia compétence de

1'of f ice et .  ce l le  reconnue aux jur id ic t ions nat ionales,  Ies

Tribunaux dits "des Marques Communautaires".

Au  te rme  de  Ia  p rocédure  devan t  I 'O .H .M. I . ,  un

recours peut, être formé devant la Cour de Just,ice des Communautés

Européennes.

La question se posera nécessairement, à moyen

ou long terme,  de f  inc idence de l -a  jur isprudence de la  C.J.C.E.

sur  I 'évo lut ion de la  not ion d 'usage sér ieux.

Les disposit ions issues du droit communautaire

confirment f importance d'une mal.tr ise par un plaideur des

mécanismes gouvernant 1'act, ion en déchéance pour défaut, d'usage

sér i -eux.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :

ARTICLE 1r DE LA LoI N: -q1'1360 DU l1-D-E-qEyBRE 1e64

S U R L E S vr n n e u ËS" nî- r n-n nl q U r,'ËÉ- c-o-ruU E RC E O U D E S ERv I c E
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Art. 11, _Est déchu de ses droits |e propriétaire d,une marque qui, sauf excuse

légit ime, ne l 'a pas exploitée ou àit exploi ier de façon publique et non équivoque

pendant les cinïr""e", précédant la demande en déchéance.

L,exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l 'obiet d'un

dépôtpourplus ieursc|assesserasuf f isantepourfa i reécar ter |esexcept ionsde
déchéance qui pourraien, ,tt"indre les dépôts opérés poY-r d'autres classes et

non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extensibn des effets de l'exploitation'

rerativement à r,exception de déchéance, hê sera adrnise que si une confusion

peut exister au détriàent de la marque déposée et exploitée'

La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; el le pourra être

demandée Par tout intéressé'

La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au

titulaire de la À.rqu" dont la déchéance est demandée.
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ANNE)(E 2 :

ARTICLES 10 à 13 DE LA P!-EyIPIE DIRECTIVE DU coNsEIL

Du 2l DEcEMBRdiifs îAiPIôC--gÀxf ins !' -qls-tarloNs DES
rraîs trîù'nnEs-suR LEs MARQUES
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ANNEXE 3 :

ARTICLE L 7L4.5 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 à un tel usage :
a) I'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou.
pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) I'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le
caractère distinctif. ;
c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement
exclusivement en vue de I'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute .personne

intéressée. S i la demande ne porte que sur une partie desproduits ou des
services visés dans I'enregistremgnt, la decheançe ne s'élend quapx
produits ou aux services concernés. ''r'i

L'usage sprieux de lamarque'èornmencé ou repiis postérieurement à la
période de cinq ans visée au premisl a I i néa du présent article n'y fait pas

obstaclë stil a été (L.,4" 94-102 du5'fév, 1994, arL32) "entrepris dans
les foiq mois.précédant la demande de dechéance.et après gue le
prryriétaire a eu connaissance de'l'évennralité de cette'demande". :

Lu irr.rye del'exploitatiqn incombç,au propriélaire de Iâ marque âorif
la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens:'

La déchéance prend effet à la date d'expiration du détai de cinq ans
prérm au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
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dël ibéré )
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a
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y,j:', ffî, J,^ttufr" ==u';"r'== - lî: .=.:li:=Ë:ïil : ii ::
- -6 te  r l  ' -

]Sttrvetée ntt 'ââLitttt ion 
en dace d'u :u
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Le 27 octobre 1994,. ,=oi t  "E.1= J: .  
dêrai  - ioPart i  qu1

: : ! ra i tLes - -o9 fo - r t " - - l i g :+ ' ' i ' e fVÀLLEEaad iesséau
.:aâteur .e I '  ryÉrr ="=. . 'ou=eratlons 

sur te p-ro j et de

:c:sion, """otpàgo."."-= 
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"i.a--cerÎain 
noo'bre de factures'
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,.i= 
- I e e f 

-,,o -,:::"G:;_1î?"ri., 
:, ; ;*;:ËË:î: â"F à3

.:i tlsrtË"=*uffi:;;ii;i- ;::*,":a"ls ?:*" c! e='

: tâ. ::ËF'"T=î;"A ;ï ïi*' :-' =':=;* it'î''F âi
' 2 t -

? .  .  .

Elrsio.roqueés_-_r-"';3:lr"=, j:=::ËS:5i"u*iqffi
= a= XCPC a-- ieGes c
. êt,=e,s .o- -:Ei "r"r 

6 €-Ë? +- ?Ë NéËË-; arrliqSa-ilals=

,ris re,s cas;il i1-g' y É=ilpà= ex'PresséE€Bt dêsoge''

:Xga anr- dénartÉi.
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La  GGSts  ccnc i ' u t  à  I ' ! nà991 içao . r l i i a  ces  a r t i c l es

ec  645  d ,u  NcPc  à  t ' espec ï -â t  à  i a  ccn i : :=3 t :oB  de

ià . .= t  o t t  - du '  23  dêcenbre  1994  '  ' ,
' ; '  

I  I

643

Subs id , i a i r enen t 'GGStsconc lu tauma l i ondéou :eccu ; s
ie \8T,1 VALLEE'

El le  so l l ic : te  !a  ccnCaranat ion d 'e  I /EF'T VALLEE à lu i

: aye r  t a  somme àà  :ooo  r=an t?su r  re  fonc iemenc  de  I ' a rE l c le

zoô du NcPC-

Le Directeur  d 'e  I ' INPI  ccnc lut  au : : l : : 'à" , . ' t t t : ; r *êt=
de \ rERT VAtLEt '  I l  est ime * t ;  I 'ar : :c le  643 du NCPC est
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-àto 
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a j ouce  gue  r ' INP I ,  non  p " i= iâ  à  l a  p résence  i ns tance '  f , ê

ceuE être ccnàarené' en tottt  état de cause' aux dépens'

Sur cê,  Ia Cour '

Cons idêra r ' tgu 'a r :x te rmesde l 'a r t i c leLTL2 .4du 'C? I '
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d'un d,élai ce six rroi= ' saqr gas é€ sus9ensLon
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"""? 

" à:T'.?: .i :
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âËËLtâ:;ï; ;ii'iïËl.o""i. qe'il rs'orte peu

ffGàtbso.- secitloe E--
fgt:Og_l2 nxvrER .1996

i , :.9:l

- PaEe 4 -'
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: i c tê  gar  r ' . ' r - t i " iË -  r ,  7L2-1  aù  cpr  '  le  déLa i  l " . ! :o t " t '

::e suspend'u gue pour :1"i= 
Là= tinitativesrent en-ujnerés

3,r  ce teste àt  âuxguel='- f "  
-  

moyen d'e VER'T vAtLEE esE

:=anger ;

Cons idérant  au  surp lus  q rJ 'aux  - te rmes 
de  I 'a r t i c le
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" iày" " "  

leur  don ic i le  ou  leur

iège en rrancà d'oivent to"" t t {o"t  un mandataire;  qu'  en
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ANNEXE 6 :

INEDIT, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
20 OcroBRE 1982
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TRIP  - . IAL DE GRANDE INST  ANCE

DE L ILLE

COPIOFHe"FJSFo,,ou^ ELs,z

Alde Judlclalre
Lltle, le

judiciaire
le

,3:

DEMANDEUR : Le Soclôtd lnonymc dltc BSUSjOC tOt*f FR-ûIES dont lr

etbge coclal u"[ a FLIXECIjRI'GOltrgl "gi""ttnt 
poursu:''tee et

d tl I gonce" a" 
"Jr-rcf 

réae'--antà- tOg"ux iomlcll ieZ- iâ- 
"otte 

quel itf

audlt s1à9e 1
u"i[""-CtrÂsSÂcHON aglaear:'. en qualltd .dredrnlnlstrateur
Frartres rnANcgia ct-gARRo-:ez Ëgis""nt-en-qu"ri i;-à; ai 'ndlcs au rè

mentjudlciaire.

flil ïtËilîtot"ol0fr,toLAt'tr 
ot

dont lo a: '",9o -est 
à

repreeunterrt"6 légaux

ffitrffi#i'*::'tïtiî!'

DÉFENDEUR : La Soclété r.nonyttte BECHIN SAY-Ïrruiiitttcs 
Nord prioo en lr Peraonrre dc saa

dor,tcllééa en cette qual:"é audit aLizge 1

N" ll)9/80 S/HV

COMPOSITION DU TBIBUNAL LOBS

Présldent : M adame BONONI Pronrier

Juses : M adanre BOLLOT Prenrler Juge t

qqmêCnfDg( Grefftar : M adsn,e VERHEYDE.

)o(}ûtsxrFsnrbDËxxxlÂx

PAII HE sIX "f, ,.o,oon,
f

DES DÊBATS ET DU Oç:JBÉ8Ê

Vlcc-Préeldontt

vcnaleul LIENARO J't9ct

g2 mot 5
raYê S nul

xrrôtùixx$$trdt*tluubx xâiÈ\x&x*lfùâra{Ilx ;

DËBATS I Vu la requête aux flns :'êtrc eutorleée à aeelgnor à

jour rtxo o" ti"oTlll.lllS;,"c 
rendue =r re présrdenr ::rTrlbunar dr

Grande Insl-ance du 24 AVRIL l980t
vu-i'aaeienution à jour '!re o" t,fLi;W 1e80, l?

OUI B aux uudienc6 publlqucs dee 14 'l! l9trlt I

iiôr, i ôeiemsnE lebl' , FEvnIER retrs'
Uu lrordonnanco Oe cto'-r, du l0 JUIN 198: ' :l gUI n

csttc môme eudlence, date .à laquelle-- aff9iry 
"-][e'tti"æ 

on délibé

il""-f" Juqenrent tôie rendu Ie 20 OC-'lt'E I98Z'

JUGEMENT : CONTR*,ICT'TRE EI EN r€'IER RESS'RT ,..

Alnsi Jued aprôi-iàiiue'e ct prononct r ra'ar";i 
n::ttl:ftiËt31"?Ï

iiiii-pËi"ie-i'rôsioent, Hactume BoNoliI, resistéc r
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/dans un

do aorte que 80U55AC SATNT FRERES ne peut lul ppposet aucun droi
eur cette marguo.

Qu surplua, ls eociété BoussAc SAINI'FRERES se Èrouve
chue desedroite qu'el le Pourlalt avol.r our Ia nrarquo pour défau
d'erploiÈation pondant, lee cinq ans précédant una demande dc déc
ance (art. ll Lol du fl DECEÈ'|8RE 1964) .

Reconventionnellenrent le défendeur s'estime fondé
à demander une lndemnité tsne sur la basa de lrarticlo ll82 du
Code Civi l  que de lrart icle 700 du Nouveau Code de Procédure Clv
qurel le évalue à 150.000 Franca I

Dans des conclusions en réponse, du 26 MAI 1982f f? 6
ré BSU5SAC ilAI ièle l4

délai  donné la Loi du ll DECEI{IJHE 1964 ne Eon,porte pas ltobligation/et sous
peine de forclueion, de faire mention au Roglstre National des
i.larqree de toute modlfication et ce sFin de rendre ladite modifi
t ton opposable aux t lers. Lrinscrtption peut êtra opéré même apr
I 'expiiat ion de la durée de ral idité du dépôt, dans la mesuro où
dépol a été régulièrement renouvelé. L'opposabil i té esb ef6ectiv
du jour  de l r inscr ip t ion.

Par ai l leure, el le expose que la société Ete AGAC}IF,
venuo Société Foncière et Financièro AGACHE HILL0T, e fait sPPot
la 5oA. Consort ium Général Texti l  (à lépoque dénorrmée 5té P. et
E. truFQUR) dtun éÈabli.seement lndustriel et comrercial avec tous
éléments ôncorporele sry trouvant attachéar y comPria lea marque
brevets et onselgnes déeignés dans lracte drapport, du 22 JUILLEI
Lg6g, avec effeè rétroactif  eu ler Janvier 1968. Lracte ne ct1nPo
talt eucune exèlusion I la l iste dnumérant lEe sPPorÈs comportan
des omlssione, cinq actes complémentalres sont venus la compléte
lracte lntéressant la marque AU LOTUS est intervenu lo l0 DECE!48
1974 meis le nouvelle 8té P et E. DUFQUR en était ProPrlétaire
depuis lo ler Janvier 1968 I de ce fait el le étalt habll t tée
à ilrocéder à eon renouvellement le 9 l{AI 1974 ;Le droit de la so
té B0U55AC SAINT FRERES, QUI e esuccédé au Consortlum Général Ïe
t l le, 8ur ls maçque AU LOTUS renronte einsl au I JANVIER 1959 et
opposable à EEGHIN sAY I

Le denrandeur relève que la société'BEGHIN SAY exploit
el le-m6n,e la rnarque et ne saurait ainel se prévaloir drun/ soi-
dieant défaut dtexploitat ion ; Enfin, l I  consldère que la demand

Raconvr:f l t ionnelle de BEGHIN SAY nrest P88 jurt i f iée'

Dane de nouvelles concluslone a lf iées lc 25 J0IN t

7r3

le défendeur souligne que, ntême sl no
pour transcrire sur le Reglstre National une
d'ae t lera,  c 'est  tout  de même Ir lnacr ipt lon
effet .

@
modi f icat lon,  à  l ré
qut eeuler PDoduiÈ

sur la réeil laton de lraccord du 7 ocToBt(E 1965, rela

au drolt druti l isal ion 
"on"édé, 

BEGHIN SAY lndiquo qurl l  n" ?':^
paB en une llcence à durée non déterminée oâla à une "rcnonciaÈi

droit drepposer i ;  ;"; i le L0TU5" ranonclatlon qul 'rdèa.qurel. le e

etipulée, ?st 
""quf"u-Jt 

Oeffnit lvc'r,  de eorto que la denande de

réetl iat lon eet mal fondéo 3
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ff
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rusxfir
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a

." "i'ji:,nlit'à, uns roetQuc
AGACHE en tentltrvi'-^lïïin, chanvfe r _J

Le orarque ou^to,'lY,1 *:tîî:"t:;,H"'"ï#.'i'.i.*:l Ës r.ibl?ll.Ëli

ffiu:"t orff?ool.'
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i-en ent ou
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LanarquoL0TuSdéposée le16AVRIL lg65paruneaoc lé té
DoRLAND et GREy .Jn"""nu ,,a"" 

"rlicies 
de lllqerie hvqiénlgue

pour bébés , ^ot"n*"nt couche"'-i!19"tt: @æhouchoiret 
8ol-

v iet tee,  PaPrer hyqiéntqu9": ' " :  Ëi i ;  est  inecr l te en classea 25'5

16 et 24 . ElIs 
'^''éte 

"ède" 
f" àO-6ËéEIARE 1965 à la gociété

cartonnerle de rÀvsgnsgEnc -ceesion rdguliàrement inecrito au

fteglistre National dea llarquea Ic I0 JANVIER 1966'

I  -  Lracte dr l 22 JUILLET 1968 entre les Ets AGACHE et

devien{5sq! Consort ium ildlFr rexllle
et, les ar-!99 Iénrentairesl en ce

concerne fa-rne LO U S t

Par I |ac tede lg68 , leeEbaAGACHE. fon tappor t | |8408
lee qarantids ordin"i"u" et de âr"i i- i 'rn etÀUff"sen'Lnt lndustriel

et cônmerciatl lequel conrpre"a "oi""À"nt 
ultt marques de fabrlquee

brevet et enseignee désignée auàit sctot' I une-"nn"t" comporte Irénl

nrération des g)'r"rqr"" Àpportel-a-l-f"-*"i1ue fU 
L'TUS nty figure pe

Lracte nr indique p"" ,  p"r '  urru,romule drordre plue général ,  que toue

les autres droirs de-propriété i i l ;;[r i" i i" qui po'iraient apparte-

nir aux Bts AcnéIE-"";1 inclue ;;;;- i l"pp"tt. Au'eei doit-on consldét

que la l isre.".,-"ir lu"""[ 
;f i . i i ] i [ 

--u[ 
non indicalive'En outre

l,acte ne srrpure pa8 que r,e 
"uffi"1ie 

-actuelrenËnt B0u55Ac

SAINT FRERES- 
""ir!"rt ' ie 

drort-J"-pou""uivre dee falts de contrefa'

çon (ou roure 
";i;;-; i" i"t ir"-J, 

orbrt de marqye) antérieura à Ia

cession. 0r, selon la junisprri ln""-iàplus réc.bnte le ceaeionnalre

acqulert f" oroi["ou-pËu""uït"-l i- i"-clnit"t de cesaion Ie prévoit '

ei le droit est devenu PPPo:?9rl '" i i  û;;; (y comprlsdréventuere

contrefacteure_ o"-i"it'-oL r r in"""iipti"r,- au'itegialre Nationar des

Marques t

Para i l l eu rs , ledemandeurpr inc i .pa lo rodu i tqua t reec tes
recrif icarifs : 2 .du l0.DEcEl,r8iË-isiqi-;.ol 24'i 'rAr 1976 et un

du 25 JUTLLET le75 qui rou" onfô; ;bj;t 9:-"-Pléter 
Ia.l iste de

brevets cédés. L.un des deux premiers concerno exPreasément Ia mar-

que AU LOTUS : 1I y'"! : l i lyleï;;-iea-psrties 
"ieconnalssent 

que

crest à tort eÈ par erruer."rr"fl i l  O"-fiOl"Ullesenrent de la conven

t ion drapporr ;JI i " i : : . ,  r r  i  e[e-*ra de cdtrorendre parmt lee rnar

quea spportées, celles."-Yl': i l";-; :": "ru t-oiusrr' rrl iénoncé de

I,actif doit êlre rectif ié 
";; 

;uiù;-: "leqr'rài ' fônae contPrend"'

parnri res marqJ;; ;; raurique"' nu-iorùs'i I'g:;i":'.:1""ïlnilll!

i?:il "T I ri:lÏ'F "ii .1 r: *:ïlli.;rii:l' Ëii:;' ffi -v; r I r:: :r *'.
et nôn d'un nouvel apport -r"qîl"yt9rt fTl 

tt"u E-eetittratlon'

Par contre, l 'acte'ne préclse p"" l"'âl!ç d:'P:i": d'efl

|rais si yon adnret quiil 9:"9iï-oîuil-'rti 'r" 
i lt[ i i it"tigll 'celle-c

doit avoir un cs'actère retro"iti i-"t '-*in"'"il i"-i:" "q:!tes- 
de

re que r,on puJ[-"n-àeoui"u oil-ià iZisîi"i*il;; ilyei1!^est det

nu titùlaire de la marque a.p"'ti i i" i""-:-"iu"-rrog' 9"!:-ot

priee d. effer ;"' i"";;iu"ntrbi'à"'ullt- l ' I l t i;;uil-sô"ra"'nt' 
et
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dans lee rapporta Eta AGACHE-Coneortlunr Générale Textlle' que c'

dernier a ,"taui;;; ;il aâe t.- g unr tlzt, au renouvellement

de la marque OeposZu-fl A :Utn L95g. Haia lôrsque la 5oc1été

BEcHIN a fiôt i l;;;i";-re zs rEùÂiÈà 1972 la "conventlon" réeul

de l , échangedeco r respondanceen t re l aeoc lé téCa r tonne r i ede
KAYSERSBERG et lee Eta AGACHE, 

"i i" 
a fait  noter'  conme-tl turst

. ,E teAGACHE, .dans l I i gno rance , f au te .d | i nec r i p t i oneu r l eReg ie

Nationel O"s n,"r[u""]-0" la césalon de la morque AU LSTUS I tl

ne peut lui en être fait grlel" '

l t n s i 'BoUSSACSAINTFRERESé tan t t i t u l a l r ede le
mDrque depuis r" i" i- j"nrtu" lg68 et I 'ut i l isation reprochée à

BEGI{IN SAY remontànt à la date d'alrsorptlol-9:-- la Cartonnerle c

KAySERSBTRG par BE6HIN, c'est-à-di i" fL 2 JAt' lvlER !969' gruSSA(

sAtNT FRERE5 eet fondé à poursuivre BEGITIN sAY, toutefois, le

den,andeur ne peut invoquerun ptàiuOlc.e qurà compteq du 16 JAÀit

lslr, dere d,rnl"riôii;;-à" 1,6Ë;a-oe ia marque au Regilietro

National dee llarquee.

OCTOBRE 
"AT 

;" 
,

ets nCnCnC
La Certonneria, le 15 SEPTEHBRE L965' aprèa 9Y9i: 1'

qu'elle a I' intentlon. 9" "ry"1:iî1î::: ?i:^1,:ri::o::r!:Ht''
:i;i:i:"""i âili; er bissu a" ceiruroee (moucùoirc, papiera

hygiéniqu., .or"i""-pàu" bébéc"') demande de 'rconflrmer" que

Ets AGACHE" 8'érèveront aucune ouj""tlon à Ituti l iaatlon de "u

pour lesdits 
"ri iài""r-"t 

inter.rof,o leur correspondanta eur Ia

6eint de savorr-"ri i i  serait dlaiosé.à,ëcéder" leur nù8rque

Tiu"ioîùsi-;;;; i"s àroits a'anle'rioçité qut Y-eont attachés'

Cette première f"ttr" atteet,e O""l-qù" la'aociété CARISNNERIE I

KA''ER'BERG connaissait pertinerrrm"nt re fait qu'erre intervena

;-l;;ine déjà couvert Par uno marque dépoaée'

En réponse, Iee Ete AGACHE lndlquent Ie 7 0CI08RE I

,,nous vous donn;;';; i l l i""" lraoeuranca que nous n'61èverme

aucune objectioi"e i;rtirieation de le msrque LoTus pa8 vous-m

,,La cession éventurrie o" cettc marguo po8e- dee. oroblàmea un pe

ptus con,pliquee-quu-^ou" "ttons"'ziJ;i";;: 
Lc. t2' ocIoBRE 1965'

sociéré c"roonn"IÏI lniieffiilii iii;;;.à""pti"" de cette let

t l  n'y I pas.u-i"-"rits à la i"""iâ-oi "oit" 
quc' de la corr

dance mênre on pout dédulrc que-""tt" nipothèse doit âtre écart

pour analysor l;accord lntervenu entre les partlea'

A ce eujott lI y a llcu de noter gue la oarquo a ul1

csractère énrinerrunént indlvidruil-"Ë""nà a i1 
oersorure nême c

son rilulaire. Stiputant quurl'ioi;;;ït";.ùtiiisea 
p8r "votrt

même", ledit tiluilir" e 
""t"niuï;;;";;i-à-toutc 

uÈlllsat'ror

par une p"""onil-;t;;;d'; a 1;I"io'â" 
c"rur-cl a'analvee donc

co..na une autoil""[ion-tonsentli'lntultu P?t"i"ïïJ^lli"allËt
de prl ct de ;;;;-;" qul la dletlngua d"nt9 1- '^^tna- 'ttaG
rlsation r"t, à"-". c.rt nême, eeeentlallcmant P:"-::::;'l àurr
à eon bénéficliit;: P;;-allleùra' conue !9'! :i?:?"jlli-ttt"ov'
indétornri^s", il"-p""il"", ct en P?r!1tYr1::^::t":-lï^Iit oi'

i:tT :;ikiii i:il'":*; "*i:l; ":T;:,'ii #iÎli#iii "c'" o'
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t

t ïEnon"iabion-"- : :  iu i-nt 'u"t ,  
b I 'ovruErreY' '  

.  !Lr^ a,ee Io 
i

felt Que les Et'

",, 
Con"ottlum 

t.,

* mln-Ë'ii'
î:,ï"":T';:::.'#
ËËiàBi"Ëiii
::rtË:i:i::t':# 

conséquencer 
E-oe-'-- 

o,, connsross^c
nue caduque' ^, ,e lo!69ut1r -?tt^ ' -^- l , ,orèa dc

W#*ti+*J*ffiffig
.*sH*sffi*m*,***tl*

'  qut f f  - : ) " ,n t  
e v--

iurn 1966 
arr I o'us (art. ll do ra

'  -  t "  t t " t ' "^"" 
t"  t"  t  

t ' - -  

-- ' " r  GÂY2 - -Le 
-- 

^ccrr11 SAYL"de"*'^"'llï$ffi
fig*,:":t+#-r++ffi "*.rri,ïrîi",q#gff:

9 HOIS RAYS
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on 197r, no aont pas constltut l fe de "felte drexploltat lonx au

bénéftcâ de BoUSSAC SAINI FRERES I Cetto aocldté lnvoqua lrusaga
qui est fait de la marque LQTUS Par Eon edv-eraalra t eelon la

irr i ipirOence, lroxploitaÈlon peut émanor drun l lcenclé, môme eL

la l t tenco esù nulle ou mêne non publiéc. El le suralt égalenrent
pu érranet du bénéflclairo drune ulmple autorlsatlon. Aussl et bir
que celle-cl nralt plus été en vlgueur dana le période ds référet
(rnai l975-l.lai 1980), 1l ressort des éférrionte de falt fournle au
ir ibunsl, à lraudlencer que lrEGllIN SAY a largonront oxPlolté la ru
que LOTUS durant cette rnême pérlodc ;

0r, la conparaison dcs deux margue8 AU LoTUS et LoTUS
falt apparaitre que le mêure mot est enrployd, la même callgraphlc
ut i l isb l  I  la  c lasst f icat lon,  dane lea doux caa,  en c laasea 24 e

et les Oeiinit lons ntêttres deedites marques sont autant drlndlcea
corry,lénrentaires perurettant de conslctérer que lea deux marques 8ol

en,ployéee incti f férenment lrune pour lrautrc

0n doit dèa lora adnrettre quo BEGHIN sAY a 'rexPloité"

marque AU L0TU5, de aorte que 80USSAC SAINT FRERES nrest paa déc.

de aee droits sur cr:t te dernlère marque ,

6 - Log d"n,""d"= d" BOUSS , allvu
lranalyarr qui pï?E cc, srapprécier
auit :

.  a) le Trlbunal ne peut'qus coneteter la caduclt6 da

Itautorisation et en feut donc prononcetr corrllc ll lul eet dernan

ls  rée i l ls t lon de l rgccord de 1965.

b) rr peut conetater que B0083rcSAY a utlllaé, aans d

nl t i tre lû nrarque AU L0TUS, de sorte que cottc eoclété nE sauta

être tenue de régler utra redevanco syant un fondemant cmtractue
maia, elle est tenue de régler une lndenrntté drutllleatlon doetl
à conpenoer lo 'préjudice euUl par le demandour Prlncle4: 9:-tlC
dico bral,précle en fonction du manquc à gagner da 80U55âl SAINT
FRERES oi-cette sociétd avalt consontle unc autorlaatlon ou uno
licence ôur aa marquo.

Fuute drélénrents en l,étet Pous dvslucr cttt. Indennt

le Ïribrrnel nc peut que recouril à une Gr<pcrtltc l -PouI f: $f
lrottf ,  l l  ne peut dtorea et déjà l l louer le provlaion de 5 H F

aolllcttée Psr E0USSAC SAINT FRERES.

.c) I ' inscrlpt ion du présent Jugement cu Rcalatrc Natlr

dea t{arquee ctott être brdonnée sfin dc ieÀdrc oPPossblc eux tlarr

le sltuation jurldiquc qul découle dudlt ju.çmont ;

de
co.rfDc

eo
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7 - La demande reconventlonnelle {o QB98$ÀCSAY -- .
ne euurait être scctel l l lc :  le défendaur qul réclanc an eltel

150.0Ot, Franca gur l8 bace de lrert lcle l !82 du Codc Clvl l  et

i tart icle 700 du Nouveuu Code do Procédura Clvl le' trô raPPortl
pas le preuve drune fauto quolconqua da B0U55AC SAINT FRERES
et doit, vu aa condanrnatlon, eupporter aee frale Peraonnele dt

représentation e$ Juetlcc a

Lee dépene dolvent être réeervée of eeront déÈermj
aprèd exPort lse.

PAH CES I.IOTIFS

Constate lo daducité depule nrai Juin L966 de lrautt
t ion druti l isation do le n,arque "AU L0TUS" donnée Psr l8 socf,

AGACHE à la société CAIII0NNIRIE de KAYSËRSBERG selon corresPtx
des 15 SfPIEHttHE et l2 OCTOtlllE L965 1

Déclarc la soclété goussAc SAINI TRERES tltulalra t

rrsrqu€ Au [OTUS et constate qr.re lo eocléÈé BEGHIN SAY s utillt
sans droit nl titrer, ladlte morquer et cs, depule lc 16 JAI{Vll

lg7i, date rtrlnacription do l;rjtrgort dc la marquc à BOTSSAC Sl

TRERiS , 
rrlJ(r)

0rdonne la publlc€ù'iin du préeent Jugenront Eu Reglr
Natlonal dea narquea i ,!r/tu

Dit nty svoir lætÈ Ia condennqtlm dc la société
BEcl|lN SAY au'palâment d'ulÊJcovlslon 8ur lc préJucllcc allégt

fbi

IUâILUIRE onglL eur l'ut$fgàtion duo'
, t -

Oéstrne ibnslôesn CLARA on quallté drcxpert, de

îï:"1,i:l,,1tn;ï3 ï: ::l'(*'iËofrii"liî É',li.l:li liiffii;
1975, rfvaluer la partQa;hiffre drrffsirse dc l 'entraprisc

"c"-ri"" 
lruti l isaH;n dænnrquc At LOTUS' 9a p!9p9?ar au.ft

,rn-o,ôOu de calcul cle l'$iiuatlon dc lrlndsrnlté drullllsetlor
de lo marquor eu éOardfruoagos on Ia netlàrc a

Fixe à u.otb{rancs (quINzE HILLE) lc mntsnt de I
provision à valolr-"u\glrémméiatlm déflnltlve dc lfexperÈ
b.r"o conslgnar la aociEé BECtllN SAY au Ëccséterlat"Graffc de

Tribr.rnal, et co svant la 15 DECEIARE t982.

Dlt que lrcxPcrt davre
StX H0l5 dc sa salelnc.

Réaerva lcs d6Pene.

LE G8ETFIER

d6poecr.aon ssPPort deng lcr

LE PRESIDENI
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ANNEXE 7 :

INEDIT, COUR D'APPEL DE DOUAI 25 SEPTEMBRE 1984
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l ' i 3 . - : : . . - :  e j i t . ' - : . - . :  v - .  - - -

CO'ÙR D'A.=?EL DS DCUAI

A.??.3T DU 25 SEPIE:{33.4 19e4

APP9L.:.ii i3 :

La  Scc ié té  EaGi i ï { -SAT,  dcn t  le  s iège socra i  esc

à  1 : - ' : : i :1= î I=S,  ag lssenc  pou:su ! tes  eE C i l ige .ces  c :

s:s : :p:ései ' : :3: l :s 1é3aux

îe!:ése.:5e par l ' le CCCi{EH3, avo' :é
Àssis:ée ce i ie ' :1-À7' i .Z '- ' ! ,  avoc3: a ' l  ba:ïeau :3 : ' : ' '= ' : :

riiî j i!!S :

La Scclé:é Âi : ,cny;e EOUSSAC SAIX?-FFJF:S.  :c : - . :  le

= : à : :  c : , - i : i  g < : -- , -  à  a= , * t t t "  
" . * " -  

= .  la  :e :s : r 'ne

ee Ies r :p-ésenia::s !éga'Jx cê.î3 ' . : :a-:  ;e i roi i  aue:

s ! è g e

l{aiFe C?lÂSSÉ.9' iCt i ,  pr is en sa c.uai i :é c 'a 'sr lnis:ra:

de  Ia  S .A.  3OIJSSÂC,  ien :uss : t  22  avenue V lc=c=:a  à

P.lR!S

liaîËre i-r{âJr-^COIS, pris en sa quallié ie syndic au r(

g lenent  ju i i c :a i=e  Ce la  Soc ié té  ÊCUSSiC S.q I l iT - - - '3 :

iene'.:ra:'.s à LA !{ADEL5:N= rue ciu .Ta:échal Lec!:rc

Èlaître DARRCIJSEZ, deneurant 22 avenue Cu peuple Be'

ilIJLL=

Re-c:ésee:g= C* i4e l . tAStFEL, at 'oué
Âssistés de i.le cci:33Âu, avcce! au basreeu ie PA-I,IS

co:.,,Pcsi?;cN DE LA CqUR LORS DSS DEBAÎS EÎ DU DELIts!?E :

M. IHERY, Président
!1M. CASSÂltl{CL et ÎAY, Conse!.Ilers

cREiliE?. ltne J. LECLEÎCQ

DEEATS à l'audiencc publlquc du 6 Jutn 1984

ARRET contradlctolre, prononcé à l'audlcncc Aubllque du
:: 

às septs:rsE 1984, daÈe lndtquée aux Partles à 1'l

dcs débacs
\

nt'5gJ/./82

jug t  TGi  L ILLE

2 C . 1 0  . L ? ? 2
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Ai tendu que Ia  soc iécé  BEGTI I I -SAY a ,  pa :  déc le ra l i cn
remise  au  secré :a i ia t -g : : f fe  Ie  16  décenbre  1982,  in te r je té  appe l .
du  jug :ner t  en  da te  du  2C oc tobre  1982 pa :  Ieque l  le  î r ib : :na l  Ce
Gracde fns tance de  L ILLE a  cons :a :é  la  cad ' - rc i ié  depu is  ma i - ju in
1 9 6 ô  d e  I ' a u t o r i s a t i o n  d ' u t i l i s e t i o n  d e  I a  m a r q u e  " A u  L c t u s "  d . : : . : . é .
par  J -a  soc :é té  AG. : .C i i3  à  la  scc ié :é  Cà3. îC l i l r :3 . IE  D= KA ' (S :aSEanG s : l : '
cc i t r3s .3on, js rces  des  15  septecb:e  e t  12  oc tob :e  1935,  Câc la :é  la
soc :é té  SCUSSÂC S: . i i . iT  F :Eî !S  t i tuLa i re  de  ce ! te  na :que,  ccns :a :é
q u e  1 z  s c c ! é E é  3 : G : i I N  S A Y  I ' a v a l t  u t i l i s é e  s a n s  C r o l t  n i  i ! . t r e  e :
c e  d e p u i s  I e  l ô  ; a n ' r i e :  \ 9 7 3 ,  d a i e  d ' i n s c r i p i : o n  d e  s : : :  a ç p . : r t  à
Iad i te  soc ié té  BCUSSAC SAi l :T  a? : .= .=S,  o rc . :nné Ia  pub l :ca ! : .on  du
j u g e m e a :  a u  R e g : - s : r e  l l a È i c n a l  C e s  i 4 : r q u e s  e t  c i t  n ' y  2 , t . 2 : r  I l e u  à
p a i e = e n Ë  d ' u n e  p r o z i s i c n  s u r  l e  p r é j u C : c e  a I l é g : é  ;

que la  rnê . re  cSc is :cn  a  dés ig îÉ  - ' sa : :  C : . : . : f .  ey :e r i
a v e c  n i s s l c n  C e  s e  i a i r e  c c n m u n i c . u e r  i a  c c n p i a o ! i i ; é  c : . i a  s c c i é : é
: e c ï I ; {  S . : . ' /  à  p a : : : :  C u  l - 5  j a : : r i e r  1 9 7 5 ,  d ' é v a l u e r  l a  p a : :  C u  c h : î j :
d ' a f f a i : e s  c c c c € : : ' . é  p a r  I ' u t i l : . s a c : o n  d e  l a  n a : q u e  A U  L O T U S  e c  C e
: . . c c . e :  u : .  - - l c . i e  c e  c a i c r . r i  i e  ! ' é r ' a l  - a : 1 ; n  C e  ! ' i n i : n r . : : é  3 ' u l  j . ! ! -
s a E : . n  d e  i - = j : : - 5 : ' : c . . r e  e ' . :  é g a : ' J  a u x . j s a = 3 s  e l  l a ; - : : è : e  I

À t t en i . . :  c .ue  ses  conc i . : s :ons  te : : : : i :  à  ce  c .u '  i l _  so : . ;
i l t  c - u e ,  a u x  t e : î e s  d :  I ' a c c c : C  : € s , : l t a n E  i e  l ' é : h a ; g :  C :  I e : t : e s
Ces  15  segcenô re  e i  7  oc rob re  I 9ô5 ,  l a  soc :é :é  AGACI - . : I  s ,esE  e :g3 -
g é e  à ; ' é l e v e r  a u c u . i r e  c ' o j e c i i o n  à  ! ' u t i l i s a : : . c n  C e  ! a  n a r q . J e  p a :
!a  soc ié t3  C i - . c .1c l : : :E : l r i  KAYS: iSa : .e .G  e t  qu ' i I  s ' ag l t  l à  i ' r . l . l - . e  t r an -
sac i l on  à  cons :Cé :e r  con : îe  dé f l n r i i ' r e  ec  i r=évocab Ie ,  i ; ansac t  j . cn

d c n t  I e  b é : . é j ! c e  l u i  a  é l é : : a i . s n i s  à  e I I e  e n : a n t  q u e  s o n  s u c c e s -
seu :  ;  que  l es  i ; c i . t s  Ce la  soc :é té  ÊOUSSÂC SA i i i î  FP : î :S  su=  Iac i t e
i na ;que  ne  peuv?n î  re ; l on te r  qu 'au  9  ma i  L37a  aLc :s  que  ceux  qu 'e I I e
dé t i an i ,  r enoncan :  au  16  av r r l -  1965 ,  son t  an té l i : u r s  e i  qu 'en  t cus
cas Ia narque AU LOTUS de la socié:é ôOUSS;.C SÉ. i i t î  FRI- . . :S est  dé-
chue  pou :  Cé fau t  d ' exp lo i t a t i on  ;

..:S- j

e u € ,  s u b s i d i a r r e m e n t ,  e l l e  d e n a n i e  q u ' i I  s o i t  d i t
que les  C:c l i s  à  la  narque,  Cans I 'hTpochèse où  i I  sera i t  aè ' : r i s
que Ia soc:.été ôOUSSAC SAII iT FRERSS les a conservés ne sont pas
opposab les  à  I 'exp lo i ta t ion  qu 'e I le - rnêne en  fa i t ,  pu isqu 'e I Ie
I 'u t i l i se  pour  des  proCui ts  ncn  couver is  pa :  le  dépôt  fa i t  par
ce t te  dern iè re  ;  qu ' i l  y  a  a ins i  l ieu  de  Ia  déooutEr  de  ses  pré-
ten t ions  ;

que,  se  pcr tanc  reconvent ionne l lement  CenanCe:esse,
el le conclut à la condar.nat ion dc la sociéÈé BOUSSAC SAINT FR:F.AS
à lui payer une indennité et un remboursefteni de 3OO 0OO F "en
app l ica t lcn  Ce I 'a r t tc le  1382 du  Code C lv i l  e t  de  I 'a r t i c le  7OO
du Nouveau Code de Procédure Clvtle" ;

AÈtendu que la s/ciété BOUSSAC SAINT FRÊîES, Me
CHASSÀGNON es qualité de son aCnlnlstraÈeur, Mc îRtu\COIS et Me
DAARCUSEZ concluent à la conflrnatton du Jug:nent entrsprts en
ce qu '11  a  p rononcé Ia  ca , iuc i té  de  L 'au tor tsa t ion  accordée à
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à Ia  socré :é  K ,1 .TS: .â .S ts= : ' : ,  en  ce  qu ' i l  a  va l ldé  ccn îe  cons i !Cuaâ:

}e  renouve l lenen:  du  Cépô:  de  Ia  narqL:e  du  I  ju in  1933 nâ  23  zeA

enreAis t ré  sous  Ie  no  I2g  3=8 au  non de  la  soc ié tÉ  Ecab l isss : I3n :s

AGACHE,  Ie  dépôE opéré  par  Ia  soc iéEé Consor t iun  géné:a l  tex i i le

à  I ' I . N . F . I .  I e  9  m a i  ! . 9 7 4  s c u s  l e  n u : é r o  L 7 3  2 2 1  e i  e : r r e g i s i r é
sous  Ie  nu . ;é :o  9Ol  830 pour  f i l s  de  l in ,  chanvre ,  ju te  e !  au t res

f i b r e s ,  l i n g : : : e  C e  m é n a g e ,  v ê t e l e n l s  c o n f e c i : o n n é s  e n  : 3 u s  A 3 : 1 3 s '
I i n g e r i e  d e  c c r p s  c l a s s e s  2 3 ,  2 4  e t  2 3 ,  d e  s c r i e  q u e  s e s  i : : i t s

sur Ia r ;a: : . ' . :e AU LOTUS pout ce c.u! esf,  Cesdi is produ! is ra.; :nie: .--

a u  I  j u i n  1 9 5 3  e i  s o n t  o p g c s e b L e s  a u x  t i e r s  C : p u i s  l e  I ô  ; a : v i e :
t e ? 6  p i  e n  e :  c u ' i l  a  é c a : : é  l a  s a n c t i o n  d e  l a  C é c h é a n c e  r e q . l i s e

Y  Y . .  v -  
t Y

par  l a  soc ié té  E :G ; { :N  SAY à  son  encon : re  gou :  ncn  usags  Ce  Ia

narque i

: u ' e -  c e  q - : !  c c ! : c e r n e  l a  s c n : : e  d e  L 5  C C C  F  c . u e  I a

s c c : é ! é  : : ' : : : : é e  a s s i : r i I e  à  u : : e  p r o v i s i o r .  s u :  I a  r é p a : a : i o n  à  l ' -

q u e l I e  e i l e  s c ' - : : : : n c  a v c l r  c : o i : ,  i !  i c : - :  ê : : e  r a p p e i é  c . u ' e ! i :

co r ; cs . : j nd  à  I a  cc ! : , s i g i i e : l on  à  e i f ec tue r  au  G ;e f f e  à  ra rson  de

I ' expe : : t se  c -u !  a  é té  c rdonnée  ;

g u 3 ,  s u b s : C : a : . e ; : : :  e l l e  d : ; = : : d e  q : : ' a ' - :  c a s  c ù

l a  s a . : : : : : r .  i e : é : h é a n c e  s e : a i t  a p p i i q u é e  à  I a  n e : q u e  c e  I a  s c c l é : :

ôOUSS. IC  S . : . i : i î  : : . : : . =S ,  i l  so i t  d i i  qu 'en  p rocéda : ;  I e  l a  a ' r : ! i  19 : :

a u  C é p ô t  d :  l a  î e r q u e  L O T U S  s o u s  I e  n '  5 5 2  ê , 5 7  à  I ' I . i i . F . i .  ; i ' i e : : . : 3

en reg j . s t :Ée  scus  !e  nu r .é :o  I  l - 53  O79 ,  eÈ  en  exp l c i i an t  cè i t 3  =7 - :A ' : ' .

pou r  l es  g :o iu i t s  qu i  son t  dés ignSs  da - ' : s  l ' ac :e  i :  Cépô i  ,  à  I ' ex -

c lus ion  des  p ' p1e ;s  hyg ién iques ,  l a  soc ié :é  BEGï i : i  SAY a  po r i é

a r r : i n :e  à  I a  l o i  de  I a  ne rq ' re  9O l  830  dE  l ad i t e  soc iéEé  BOUSSÂC

SAINT  FRE. : . :S ,  a t : e !n :e  t on=a ;1c  scus  Ie  coup  des  a rÈ i cLes  27  e :  e3

c j e  I a  l o i  d u  3 l - : é c e n b r e  l 9 â 4 ,  Q U ' i l  l u :  s o ! . t  f a l t  d é r e n s e  e n  t c ' - s

I i e r . x  C 'enp ioyes  eÈ  de  fa l re  en .= l cye r  l a  C3ncn i ; i a i i o l l  LC :US F : ! :  C :

vê temen ts ,  l i nge r i e  Ce  co rps ,  l i ng := ie  de  na :son  qua l l e  qu 'en  s : i t

I a  Cex tu :e  eC  ce  sous  as ; i e i n :e  Ce  10O F  pa r  i n f : ac t i on  cons ta :€ : ,

qu 'e l le  sol t  coniennée à lu i  pa ' lec des do,=."Lages- intérêts à f ixer

par  expe; i :se a-c;  dès à présent ,  une sot l . i : I3  Cs 5CO OOO F et  q: :3

so ien t  o rConnées  l a  raC ia t ! ôn  de  I ' en :eg i s : re i ren i  I  153  079  co r :es -

pondant  au dép.ât  552 437 du 14 avr i l  I98C en ce qu!  conc3:ne I - 's

vê tenen ts ,  I a  l i r : , ga : i e  de  cc rps  e t  l a  I i nge r i e  Ce  mé-age ,  que l l e

qu'en sc i t  la  texture et  ce da: ' :s  ur  déLai  de i :ente jours à cct :p:s ;

de la  présente Cécis icn sous estre inte de ICO F par  jour  de re iasd,

la  conf iscat ion des produi ts ,  embal lages,  papiers dE comaerce eC de

publ ic i té  por iant  Ia  rnarque LOPS et  s tappl lquant  à ces æt ic les

et  la  publ icat icn de la  présente décis ion Cans d ix  publ icat ions à

son  cho i x  ;

qu 'en f ln  e I Ie  conc lu t  à  la  conCar -na t ion  de  la  scc ié té

BEGlt iN SAY à l t i i  payer Ia socrne de 10O OOO F au Eitre Ce I 'art lc le

7OO du l louveau Code de ProcéCure Clvi le i

Actendu qus la
déposées eE slgnif lées le 2€
conclusions souienues Par la
cas leur Céfaut de fonCene:rÈ

société BECHIN SAY, par conclustons
avrl l  1984, soulève L' l r recevatsi l l té c
soclété EOUSSAC SAiltT FREA:S et en tot

;  gu 'e l l c  sou t len t  L r t r receveb l l l té  de
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su l s l j : a :ae  en  cc : i : r e façcn  can ;3  i o ' : i / g l l e  e : i  ca . j s :  C 'a

e u ê ,  p a :  c o n c l u s : o n s  d é p o s é e s  e t  s i g n i l i . 5 e s  l e  4  r : a
198.1 ,  e l le  Cena iC:  qu ' i I  so i t  C i t  que La  r i :a :cue !  153 O79 béné i :c
des  an :ér : : r i iés  par  racpcr :  à  Ia  f i :a rq i re  9Ol  330 Ce la  soc ié té
BOUSSAC S. : . i l iT  î : : .? :S  ,  pu :s :u 'e l le  es i  Ie  re : :=u ' ;e i ! : ien ;  rég : ; ! i " .
de  la  ma:q ' . :3  =3O 452/24€ i - r  i5  av : ! ]  1355 dc ;1 :  e l .1 :  es :  :e  c :ss i :
a a i r c  ? ê - , . ' l  i e a  .

t

. l i i e ; : du  o .ue  Ia  scc :é té  3OUSSâ.C  SÂ I ; i î  : : : : :S  se  ; : é ' . '
du Crc: - t  à  la  rna:q ' - : :  . {U L:TUS en se fcndan:  su:  la  r :e :q ' . :3  iépcsé+
2 8  j u l n  1 3 é . 3  p a =  l a  s c c i é : é ; . G . { C : - : =  e n  r 3 n o u ? : f l e r e - : 3 :  e : : 3 : . s : : . a
c i ' : . r n  i ép î=  = râ=âèe : ' :E  Cu  l 9  ; u i : :  1929  ;  a .ue ,  ; cu r  l ' c : : : s : r  à  I a

s o c : é t é  : : : ï i : ! - S À Y ,  e i . ! :  i a j . ;  v a i o t : ,  C ' u n g  = a : : ,  c ' - . 1  ' : i I e  e s :  a u - x
i r c r t s  i e  i a  C é p c s a n : e  l n : i : a ! e  e t  c _ ' - : e  I ' a u : c : : s a : : : . :  q u e  c s ! ! = - :
a  accc rcée  à  i a  scc ié :é  C i . . : . î 3 l i l lE3 . : : : / - âYSZF .S :3? .C  a  éc ' - : : sé  scn  e i i e
avec  !a  d : . spa . - : t r cn  de  ce : :e  de :n iè :e  i

de:an:3

. . - .

c  I  < Ê c

O r:r: i

va l c  i :
' !  oâô

q u e  s a  : : 5 : : : . t : : . - -  s u b s ! i : = i - - e  
" : :  

: 3 : :  - :  s e - s  q : : ,
i : : : :s à i .  :a:c-.- :e ne ; : . - :veni :3,s ê;:= a:- :5: :3, i :s au C€e3:

L? î i ,  Ia  s :c :é :é  3e ;a ï : : i -SÂY ns  p . :u i .a i :  ;as  uc : i= . :en t  se  p :é
i ' ' : :  ié.oâi  de na:q' :e c.ui  n 'es: :n:erïe. . .1 que Le 14 az: i !

Atrendu que la société 3gc!{ i } f -S;.y cgpcse à IE sccié.
tsOUSSAC S-i i i i l  FREF.:S 1'aui :r isat ion accordée p,-  la sec:é:ê Â:AC--.
à !a soc:é:é CÂF.ICNNE?.IE DZ:{; .YS=P.S::3G aux *c!rs C3 cui el l .e
af l l rne s3 t :cuve= ;

que s3s p:étent ions subsidiaires scnr Ca.-rs Ie se;- .s,
soit que la scâi'é:é BCUSS.qC S-qI$T FRE.=.:S ne peut pas inveque: C:

-- .  droj . ts antér ieiFT au 9 mar ]-74, auquel cas ! I  y a I ieu d'aà:ettre' ' - - '  
qu'el le mêne paui se psévalcir  d 'une m-îue UOîG dépcs3e a.: . . té: i . : . -
re ! ! r . : ' . : ,  so i f , ,  s i  I ' on  adn: i  qu 'e lLe  a  conser?é le  bêné: - i ce  du  dé ; i
de na=que de I9a3, gu'el le a encouru la dêchéance pc:. :s Céfaut d 'e;<
ploi tat tcn ;  qu'enf! .n el le sout ient que les æticies qu'eIIe vend
sous la mæÇue LOTLS scît Clstincts de ceux qui sont couve=ts Fa;.
la narque Cont se prér'aut la société BOUSSAC SAINT FRSF.SS ;

SIIR L'ACCORD TM/OOUE ElT LA CATTSE :

Aitend'r que la CAATCNNEaIE DE KAYSEASSEF.G, sociécé
anonyms, eui avait acq'.ris Ia naique LOTUS déposée Ic t6 avrll -,1965
par Ia sociéié DOP.LtuID ct GREY, ccnsÈaÈant guê Ia socié:é AGACHE
éta1È antérleureacnt tLtrrlalrc de la 6a.rquê AU Lollrli,.lul-a decend
par lettae du 15 scptaabre 1965,-. de Lut conftracr,qù'cllc n'oppo-
sêralÈ aucunc obJectlon à I'utll lsatlon par clle dc ladlËc narqu.
pour des tsttcles cn ouatê ct ttssu dc cellulosc.(ooucholrs, sêr-
viettes-naFFerons, gapicr hygiénlquc, couchcs pout bébés, -a93.--. 1
qu'tl y étatt rapgelé que la aarque dc la soclété AGâCIE couv=alÈ

, dcs f l ls dc l ln,  Jute,"chenvre êt autrês f lbres :  dcs vêtcacaÈs
1; . : '  ' l ' "  1
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confeci ion::és en tous g:nres ;  Ia l ingerie Ce co:ps et de nêr:a3z ;

que Ia  soc ié :é  ACACHE,  pzr  le t t re  du  7  oc tcE, re  196-e
e x p r i n a i t  l ' a u : : : : s 2 t : c n  s u i v a n t e  :  " D é s i r e u x  d e  c r é - o r  e n t r e  n J s
s o c i é t é s  u n  c l i n a i  C e  c o l l a 5 o r a t i c n ,  n o u s  v c u s  d c n . : . c n s  v c l c r . : ! e . s
I ' a s s u r a n c g  q . - : e  n c ! : s  l : ' é l e v e r o n s  a u c u n s  o b  j e c i i 3 n  à  I ' u E r l i s a : l o n
Ce Ia  marqrg  LCT:JS pa:  yo ' l s - i : :â r3 . . . "  ;

que,  Ie  12  oc ic t ;e  19ô5,  la  Cê.^ î . îCNI {=RIE Ce K_I ' {SEPS-=t i
p r e n a i t  a c : e  d e  I ' a c c c ; 3  i e  i a  s o c i é : é  A G . r . C H e  p o u r  I ' u i : ! : s 3 E i c n : :
J .a  marque LCT ' jS  :3 ' - : :  ses  a : i : c les  ën  c lssu  C:  ce l l r . r l cse  ;

A : ! e n c ' - :  q u '  i  I  n ' Ê s i  p a s  c o n i e s  i é  q u e  ! a  s : c  l é : é
KAYsr3 .s3EF.G a j - i  ia r ;  appcr :  ce  scn  fonds  à  la  scc ié :é  3 r i i - r l i  e : .
i 9 5 ?  e t  q u ' e n  1 9 7 3 ,  : ! ; u  a i t  e u  f u s i o n  a u  t e r n e  C e  l a c . u e i l e  s ' e s :
c rouvée ccnsc : . tuée la  scc : .écé  ESGHr t i -sAy  qu i  fabr ique eE ccnGe--
c ia l i se  Cu pap:er  hygrén ique eE des  couches pour  'oébés  

sous  Ia
i a r a . u e  L C T ï S  ;  , : . u ' i !  s ' a g : - i  c e  s a v c i r  s i  e l l e  e s i  f c n c é e  à  L e  f a : : :
e n  s e  p : é v a l . a : : =  d e  I ' a c c o r d  d o n n é  à  I a  s c c : é E é  K A Y S : î S Ë E . ? G  i : 7
o c ; c o r e  r 9 â 5  . : a :  : a  s : c ' é t é  A G - : . C H :  :

.4 t t :nd ' - :  que,  Cæ,s  Ie  sens  Ce I 'ass ia i la t i cn  Ce ce
qui a é:é co:- .c j , ' . i  les 7 e? L2 oclob:e L365 à u-: : ,  acccrd Ce ccexj.s-
tence a ;=n i  va leur  d" ; ; .e  t ra ;sac : !on  ass : : i lab le ,  en  agp l ica : j .on
d : I ' a : t i c i e  2 C . : c  i u  C c d e  C i v i l ,  à  u n  j u g e ; e : . - - ,  i I  e s !  f a i t  é t a i
C e s  c i r c o ; s l a : c e s  c . u i  y  c n t  p r é s l C é  ;  q u e ,  s e l o n  l a  s c c r é c é  a g 3 e -
lan ie ,  i l  y  a i 'a ! t  ! . ie : :  pc t r  Ia  scc :é : :  L ! . ' iS : : .S3= i3  d 'éca : te -
I ' o b s : a c I e  à  I ' e x r ! c : - i a : : . n  q u ' e l ! :  e : : v i s e g : a i t  l i é  à  I ' a n t é r j - c r i : é
de na :q i je  Ce l -a  scc :é :é  AGÂCi i I  ec ,  cc r i ip te  cenu de  ce  que n 'ao l : :a is
sa i t  pas  ne i :e f ienE la  d is i incg ion  en t re  les  a r t i c les  qu 'e l le  en :s î -
dait  produire e: ccmnErcial ise: e!  ceux que couvrai t  la n' :arque da
c e t t e  d e : n i è r e ,  d e  s ' a s s u r e r  d a  s o n  a c c o r d  ;  q u ' i I  s ' e s t  b i e n  a g :
de prévenir  r . : r : . . { i .3férelC encre Ies sociScés intéressées;

. , .

A i :endu que le  cæac lè :e  fe :ne  Ce I 'engagenent  scus-
c r i t  par  la  soc iécé . {G- lC:€  es t  b ien  Cans le  sens  d ' r .ne  dé f in i t ion
préc ise  des  pos i t ions  respec i i ves  d 'e l le -mêae e t  de  Ia  soc i .é ié
KAYS9RSaÊ?.G quant à I'ucilisacion de la na.rque LOTtiS ; gue, per
a i l leurs ,  s ' i l  es t  à  penser  q r le  I 'au tor lsa t ion  du  7  oc tobre  1965
est intervenue de Ia part de Ia soclété AGACHE en considération
de ce  que le  r i sque de  concu:Fence n 'ex is ta i t  pas ,  i l  n 'en  deneu:e
pas moins que la société KÂYSERS3SRG, qui avait ,  pourtatr t ,  repr is
la ma--que LOîUS dé.oosée par la soc:été pORLAXD et GRSY, a estimé
nécessa i re  I 'auçor isa t ion  qu i  lu i  a  é té  accordée ;  que Ia  no t ion
d 'accord  de  coex is tence régond b ien  à  ta  réa l i ié  de  ce  qu i  a  é té
conclu ;

Mais attendu que cet accord est linité quant è sa
portée à sa tenets même ; que la lettre du 7 octobre 1965 est bien
adressée à la société KAYSERSBERG par l . lntesnédlalre dc scs rcp:é-
sentants légaux ; que, formulant la renonciation à toute objection

. . . / . . .
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à  ! ' u : : l t s a t i c i  c e  r a  n e : q u e  g g i r . r s ,  e l ! :  v i s e  c c : : :  b é : . é f ! c i e : :
d:  ce: eîE,aE3:: :eni  ses das: i i :a;ar:es enzisagSs persc:. .1, : , : l Ie;ent i
que  son I ibe l lé  i  " ; ' i ous  n 'é Ie . ;e rcns  aL lcune o5Jec . ron  à  I 'u t i l i s
t ion dera narqt- le Loîus pa: vcus-, :ênË'.  pcs:ure son ca:ac:3re pe:
scr .n : l  ;  qu 'en  réa l i té  ra  scc ié :é  AGACHE ,  eu i  y  a  vu  ra  pcss : -
b i l j ' :é  ce  c ré : r  un  c r i ; s :  c :  co l labocat icn  qu ! ,  pa :  hTpochès: ,
d e v a : i  s ' é t a b l i :  e n : : - e  e l l e  e E  l a  s c c i é c é  i i ( s : - : . s ? - : : G  t e r r e  i u ,
e x i s t . ? i i  a r o : s ,  a  e c c é d s  à  s a  c e n a n d e  ;  q u , i l  n e  r i s u r i e  p a s  c _ .
I ' a c c c r j  c c n c l u  " l n E u i E . . . :  ; : r s o : : a t , ,  q U , e l ! e  a i t  a C C e . o : é  C e  l , é : : :
à  la  soc lé :é  c - . - : : .  la  re . :p lac :=a i :  cu  qu i  lu i  succS, ie :a rc  ;

Â t t e n d u ,  e n  c c n s é q u e - c e ,  g u 3  c ' e s g  à  b o n  d r = ! t  c , . i .
I  ê q  - r o a i  a - e  i r . - e ê  - - :  tr s -  F ;  = . . ; - s - >  . . ; u ; l € S  o n t  c 3 î s : a : é  l a  c a c u c i : é  c e  r ' a u E c r : s a ; i o n
d 'u i i r : sa : i cn  i :  r a  na :q ' j 3  Âu : . c? : ; s  ccn , . - . ée  pa :  l e  soc lé :g  Ê .c i : . - j
à  l a  soc :é :é  C . : . î 1 .3 ; ; : ; e . î : =  i :  ÏAYS: :S :3FC se l cn  cc l - i es : c î : a : l c3s  : ,
I  i  < a n r : - i r  a a  ' 7
i J  r = w s - . . . v i = ,  /  c c : c b i e  e =  ! 2  J c : o b i :  i g : S  :

SLIR L'CP?CSABILIîE DE LA tLL?cLu "AU LoT't tS".{  LA sccl :E EEcâ:}r-s

Aiie::.i,.::
a v e c  L ' e x : : - s : c n  q u !  I
1948 scus Ie n' . : :é:o l3
a i ; l s  q u e  l a  r a : . ; : :  L l
scc:é:é Di-r . :Â:; l  e:  G-=.I
le nuné:c 21ô 2L2 ;

q . : ' : l  3s :  a : c_ : : s  q ._ je  ce : : 3  ; a : : - ue ,  e : : : € : - , : -
u i  a  é : é  d c a : é e ,  a  é : é  c é c o s é :  ! e  2 3  j u : ;

33?  : :  e . : - . 3 ! s : : ég  sc t_ : s  I e  n . : : é ro  1S l  ô3e
T ' i S  a  é : é  : 5 c ; s é e  L E  L ô  a v : : I  i _ : € 5  p a :  L a'1  

sc ' . : s  ! e  - : : é r c  S3C 452  e i  e ; r : ; : sE=é  sc . ;

qu': l  est égal: i : : . :  acc.: . : j .s que Ia soc:.é:é AGâCi€ a
fai t  aFpc:t  Ce la næqr.:e AU L. ' : îUS à la scc1éré a;cny;e p e: g Df j .
ion t  la  ra lscn  sccra le  es :  i : v : - : : : ,  le  12  s :p ie , i :b r :  1g€g,  G: : := : . . : . .
T=:(?:L:,  p.- : is,  Lz 27 sep:: : : re su:za--. i ,  cci tsoRlru:. !  Gei iEp.AL lExrr l
qu 'e - f j .n  cs : te  soc iê :é  a ,  Le  ' ! .7  avr r !  igzg ,  p r is  ra  iénomi ias :cn
3CUSS.{C SÂ:iti 1?:.=.=s ;

" 3 '  
j  

. n

q'J:-  la dj .sc.. :ss::-  C:s pa: i ies por:e sur la sign:f i -
cai i .on du cépôt c:  aæq-e s::=3:. . :é pa; re consort lu.a généraf tex:
le 9 rnai lg74 sous Ie nuléro L?3 ZZ,l  sui ,v i  C,enr_-gisi :en:nÈ scus
numéro gcr 830 :  dépôt pcu; re! :ouver! .enent ou, coap:e telu,  selcr:
ce que scut ien; la société Bic:{ar-sÂy, de ce qu'à cci te datc le
transfest dc la narque n,étai t  pas régula; isé, dépôc à t l t re tni t

que c'est seulenent au cas où i I  y aural t  conserva:
par ra sociê!é EOussAc sArNî FRsîgs ce son csoit  avec effet  à
conptetr  du cégôt du 29 jura 1g43, guê sc pesenc les quest lons d'e
piétement su-r son domalne par la société isciifN-Sly er ce déchéan
gotr:  Céfaut d 'exploi tat ton ;

1 - Attendu quc lc renouv:llcaenÈ du Cépôe Ce la n:a.
AU Lorus est tntcrvenu, ce la pari de la scciété AGAci€, le g Jui.
1959 ; qu'll varalt pour quinae ans de sorte qu,ll y avai,t l i.eu à' nouveau dépôt au plus tard lc 7 Juln l97a ; qu'tl y a éré procé,Jé
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pa:  re  conscr t ium Géné:a !  îex i i re  re  9  n ra i  l97a  ;  qu , i r .  s ,ag i t  rvér i f ie r  s i ,  à  ce t te  da te ,  ce t tE  soc ié ié  ava i t  qu=-J . i té  pou:  lef a i r e ,  s i ,  e n  d ' a u t r e s  t e : = e s ,  e r l e  é t a i t  t i t u l a i r e  c u  c : o i t  i eprop : i .é té  sur  la  na ique AU Loîus  e t  s i  e l re  pouua i i  s ,en  prévar<
. c o n t r e  

I e s  t i a l s  i

A t i : : C u  c u e ,  ? 2 - =  e = . e  C u  2 2  j u i l l e C  i g é g  a  é : é  c c it a t é  r e  c é p 3 c  a u x  a i n u t e s  c e  ) r e  G i i r s Q U r E R E S  d e  i l a : c c : d  r e i . : ! fI ' a p p o r t : a :  l a  s c c i é c é  É . G . : . : : i :  à  I a  s o c : é : é  ?  e i  E .  D U ? : U ? ,  i 3  sa c t i f  e E ,  p I ' : s  p a r . - : . c u I i è r e n e n t  : 1 o  )  d e s  é 1 é n e : : t s  i n c c r p c r e l s  ; ia t tachés  e :  2 " )  ces  " i î= rques  ce  fabr ique,  b re . /e ts  e :  e : i ss i3 . - .esc é s i g : é s  a u c : t  a c t e " ,  e . . . l e  i , é n u n é r a t i c n  q u i  e s t  f a i i e  c e s  ; a : c t r s
ne co inp .enC pas  Ia  ns ; .qqe ÂU LOî ïS  i

q u e  i ' a c t e  i u ; ê n e  n c Ê a i r e  c u  r . o  c é c e r : r e  L - . 7 ê ,  s :r é f é r a n :  à  c e :  a c c : r C ,  p : é : 1 s e  q u e  I e s  p a : i i e s  :  I a  s o c i é i é  f o n _c iè :e  e i  f i : . aac iè re  AGACi ' : : -T iLLOî  e t  r e  con .o r t i un  Géné :a !  Tex ; :: e c o n c e : s s s ; : È  q u e  " c ' e s c  à  t c r t  e t . o a :  e r r e u r  s i  l c r s  i e  I , é c a _b l i s s e n e : - . :  i e  1 a  c o . . , / e : . : t : a : - .  C , a p p c . : - :  p e : a : . e i . . .  l l _  a  é : é  c n i s  c ecc i i " r p :3 : . : - - :  : a : : i  l _es  na :c ._ tes  a :pc r :ées . . .  :  , ,Â i . J  La :JS , ,  en :ez : s i : .à  r ' r . ; i . ? - r -  à  p . i î r s ,  r e  8  . i u i . n  i 339 ,  scus  : .  . ; é ; ; - zs - zee i - l  c .
: : ; = " :a=  

a  é :é  pub l i é  au  i eg i s r re  f f a i i cna l .  C :s  i 4a :ques  l e  15  j a r . .

A t t endu  que  l es  p ren ie rs  j uges  onc  re :enu  c .ue  l a  ret i f i ca i l cn  cpé :é :  I e  10  Céce . " : r e  L91 ,4  evaL t ,  e r t r e  l es  pa r t l es  c .uy  on t  p rccéd5 '  15  ca :accè :e  ré t r cac i i f  de  so r : s  q . re  r . a  t r a : sa i ss :Ce  l a  ' - a :q : : e  se  s i t ua i t  au  l e r  j anv ie r  Lgôg  ;  qu , i L  en  résu l : e ,se lon  eux ,  que  l e  re -ouve r l . " " " i  ce  l a  na rq ,ue  es t  b i en  i n i e : ve r .u9  na i  L?7a  ;

-* t tenCu que, co!: i i ïe les preniers jug:s I ,onÈ retenu,I 'acte du lO Cécernb:s L9?4*n'a i rnpl io-ué aucune modif icat ion descond i t ions  f ina- rc iè res  ce  I 'appor t  cons ta té  par  l ,ac te  ssus-s91ng:pr iués  èu  22  ju i l re i  rgsg  e t  n is  au  raag des  i l i nu ies  cu  r .o ia i re  ;que scn ca:actère rect i f lcai i f  coi t ,  . r . i ""  les pa:t ies, êi :e reco:r9u€ '  par  su i ie ,  c 'es t  avec  ra ison qu , i l s  re t ten 'e . - t  que la  t ra r .s_misslon de la mæque est,  eatre el les, intervanu avec effet  au lerjanvier 1-o68 ;  que la quest ion se r isr i te,  ainsi ,  au point de s=-voist  le reta;d dans la publ icat lon de cet acte entraine pour consé_quence qu ' i r  n 'a  d 'ex is ience à  r 'égard  des  t ie rs  qu 'à  co ;p te r  dela  da ie  à  laque l le  e l le  es t  in te rvenue ,

'  
Attencu que l fart tcre 14 de ra roi  du 31 cécenbre

1964 dispose que "toute modrfication au drolt portan:È s..rr la nasq.J,ne sera ogposa5le aux !1e:s quc par mcaÈlon au Raglstre itat!,onardes Maiques" ; qu'1r résurte dc ce texte quc, ta'È que ra menttonn'esi pas intervenue, ra modlftcatton, notamacnÈ quanÈ au ttturairrde sa pro.priéié' ne peut pas être opposée par cerul qut en estdcvenu propriétalre aux trels,  non pas que, à reur égard, r .acqui-sl t l0n prcnd la date dela mentlon ;  qu,en d,autres ternês, à part i :
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d e  c e l l e - c i ,  I  ' a c c . : r d  â - - - â  ' - =  - i  i - . :  e l  l e  c e : :  L o i . n s l r e  C a  i :  ê : : :
considéré ccî i i le acquis à leur ég-c avec tout:s les cicncé:s cui  Ie
caracié=isei t  ;

A i iendu,  en  ccnséc .uence que c ,es i  à  'oon  c i :o i i  q :e  le
prern ie :s  ju3- .s  on i  a in i .s  q , - :e  ie  iépôt  du  9  nar  1974 va ia r t ,  au  pro
de Ia  soc ié ;é  BCUSSÀC SL: i {T  î := i3S,  à  t i t re  Ce re r - .3uve l lenenc  ;

2 = At te : :Cu q ' ;e  ia  c :npara j .sc.n d:s  narqu:s :espec: : . /
de la  soc ié:é SoussLc sAI : i î : î : : . :s  e t  c :  Ia  soc i3té 3: : i - . : : i i -sAy îar
ressor t i r  que Ia  ma:que ce  ce i l .e -c i  couvre  les  a r t i . c les  ie  l ing- - - l
h y g i é n i q u e  p o u s  b é b é s ,  n o t a n n e n c  I e s  c o u c h s s ,  l a  l r n g : : i e ,  l e  I i c :
d e  l i t ,  l e  ! : n g e  C e  t a b i e  e t . q u e  c e l l e  i g  c e ! ! e - I à  v : = e , , C E s  f i l s
d e  I i n ,  c h , a : : ' ; : e ,  j u E e  3 i  a u E . 3 s  l : : r e s ,  v â E - - n : : : s  c : ; :  e c : : : r ; é s  e : :
tcus  g?n: :s ,  l lnge : :e  Ce c : : ;s  ec  Ce né : :age"  ;

q ' : ' l l  a p p a : a ! :  a l n s !  q u e  I e s  r e z e n d i c a i i o n s  r â s 3 e c t i
Ces  scc lé :és  se  s ; . : : : r : . sen :  a r  ro i :s  pcur  par : :e  q . la ; i i  à  La  i lnge :
p o u r  b é = é s ,  à  l a  l : : : 3 = : i : : z r . s  s c n  e : ' , : s e . i b ! :  e :  à  t a  t : : . = e r : e  C :
nénage i

A t ienCu q :e ,  Ca- :s  l : s  fa i ts ,  Ia  scc ié :é  3 :GHi : i -S- iy
fai t  vaiol= qu: son ex;Lcl ta: :cn se l in i ie au .ca: i : r  h1.-gi .énique,
aux co::=!::s Fcur bé:és e: a..r-\ noucnc:rs ; o.ue les éiéme::ts fou:nis
en Ia ceuse r.e sc;E pas s '- : f : - :sanis pcur per;e:: te u; ie iéternina: lcr
précise Ce I 'en; ié: :ce: i t  râC.i=é Cas les fai ts p- la sociéré
SEGH:.'|-S.iY s'-r le da;aln: 3e la ;2:;:;2 dc:-.t la scciéié BOUSSAC
SAIN?- I î : . : !S ;  qu ' i l  n 'e : l  subs : .s te  pas  no lns ,  C,une pas t ,  que la
socié:é CÂ?.;Cl i : ;=: := DE K.{YS:RSEERG a scl l ic: . té eE obreiu I 'au:cr!-
sal ion ex;r : . :ée pe-r Ia lei ise du 7 octobre 1965 à raison dc I 'a: : té-
r ior i té qlr 'e! !e adf iei tai t  au p;of i t  Ce la socié:é AGÂCIE et,  d,aut:
part ,  que la soc- iétê BIGiI IN-SÂT a fai t  prccéder à I ' lnscrtgt ion au
Regisire iiatio::a$. des &!-quss le 28 févrie= L9i2 porr la raison
qu'el le est l=ai t  néc:ssa1s: '?:  sauv:g-Cer sca , 'Crc:. t  d 'ut t l tser Ie
marq'-:e LOTLS po'rr des æticles en oua:e et tlssu de celluLcse.' i

Attendu qu'11 subslste quc la.scciété EEGiIIN-SAy a,
comme l'oni exacteneat apprêclé les çlr:ni,ers juges, persisté daris
I'utll lsation dc la ma:que AU LOIUS alors qu,elle était sa.rs droit
à lc falre ; que, Ic principe nême de I'enptétcdént étant acquis,
1I y avait blen lleu d: grescrire une experttse cn rnrc de vérlfle=
dans quel le nesuse i l  s 'est réa!. isé ;  qu' l l  esi  à noter que la
socléÈé apçelante ne ref i :ct  pas en quest lon Ia l t rai . tat lon.,dc, la; , , . '

: pérloûe à consid€rsr, pértodc qu'lls font pasË;*;$nl$;.{r?fl9,,,L.e_r,,i19?!
ct qu'll ne peu€ pas êtrc sÈatué au delà dc scs fr!!ent-1-o_qç"':' ' : '-Esb v5- s-'s --- '=-':iibu;+;æipf+,'iJ.1,

:IÊ ffi1':: -;'i{;il.;rË+È,i,"tri.-:.i.j,+leÉi;1.:ir"'''.' ' ' *, ;;:,i4g*iiffi5,lifff;i:r,ii-: . .

:,,É6gr-qp.-.,.e?.h:::rr.-. i..rF-...+.{ii- . -r.. 3 - AttenCu que la soctétil EECHIN-SAT'$$t9,çr?-rit? -g€-
= . .-.' i l:,;:,..; ' 

. l 'cncoa-.re dugroprtétatrc d'une narque qu1 nc lla.pag.c|ploltéc ou

,ifarf i.ergPloitcr de-façon gubltquc eÈ non équtvoquc:;pendfl$B..Ics ctnq
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Ar te : :c - :que ia  soc : .é :é  EOUSS: .C SÂi l t î  i : : :_ :S  n ,a : , : i_
n is i re  pas  Ia  p r3 ' . j ve  c 'u : :e  exp lc i ta t ion  par  eJ . re -nê ;e  de  ra  ma:q .
q u ' i l  é c ! - . e t  d e  r e c i r e : c h a r  s i  I ' e x 3 L o l t . a i i o n  p o u : s u i v i e  p a ;  r a
soc ié té  u :c i i r : . t -s ;y  cc i t  ê t r :  ccns idérse  cc i : rne  réa l i sée  par  u : r  t i . ,
dars  les  co : ' id i : ions  req : i i s :s  par  Ie  tex te  sus iapge lé  ;

A : :en i '_ r  c .ue  ie  fa i t  nêne de  I ,exp lo i ia l ion  Ce !a
s lâ r -Qr - :ê  par  ce i ie - : : -  : i ,e  pe ' r i  : .u 'ê : : :  ac ; i s  pu isqu_-  c ,es i  p iée isé ; .
p o u r  l a  c c a t : n ' u : :  q u ' : r i e  a  c : l s  l ' i n s c r : p i i c n  d u  z s  f é v : i e :  L ? 7 =
q u ' i l  a p p a : a i t  q u ' e l r e  s ' e s :  à  t c r t  p c é v a l u  c e  r , a u : c r : s a c 1 : n
accordée à !a soc:-éié c.r .pî3i i i i iR:3 0E K2.YSE=S3:îG ;  o. .r , i . l  n,e:. :  d,e_
m e u r e  p a s ; o i n s  q ' . : e ,  i a n s ' . i . - . e  n e s u r s  à  p r é c i s e r ,  i r  I ' a  e :  u r i i . : s
t ion  Ce la  :a rc .ue ;

Â . t ! : : : u  o u ' : l  s e : a i !  a n o r ; a I  q . . : e  l a  s c c i é : é  f  C _ _ : S i . j
è n ' : . i  r - ! - . - . : i . : )  c : i :  a  s u : :  c e  - a  : a i :  : e  i a  s c c : 3 : é  s i i r i : : ; _ s . r . . : .  ,  

. - i . e
a : - -e : ; i t e  à  sc : : ,  c : . : :  c= : s - t a - . : ! = . ru  nêne  où  so :  b ;evec .a  é :é
u t r l i s é ,  i " l e  : ' - ' : : s s e  p a s  s ' e n  - i r é : a 1 0 i r  p c u r  s c u t e n : . r  q u ,  a u  n : : i r u ;
La  ccn : ' ' ! i : : :  : :  l :  : i : L * := : - . : e ,  à  sa , . , c i r  l e  : . cn_usage  3e  i 3  re ; ; . ; e ,
n  '  es  i  : as  : ' e :p !  : :  ;

: n - - â a i  5

La causs
en: : :p . - :s

. 1  - - . . 4 ! r

1 5 q  - - 6 - . 6 - o

.  ^ r "  i  1
t Y É - r - t q

i

q u '  : l  - , '  a  i : e u ,  c c : - . i : : : é : e ; : i  à  c e  o . u , c ; :
j ' r g : s ,  d ' é :a : : e r  La  cé : iÉ= :c :  : r . v : c - . : j e  e : :

,  a i ; ' : , s i ,  I i e u  à  c o n i : = = a : i c ;  C u  - u q : : a : ^ :

STJP. I.ES P.U:.=.!S :Iit:.\:qs DES PA.RîNS :

A i t e r : c u  q u e ,  d e  c e  q u i  p : é c è d e ,  j . I  r é s u l t e  q u e  c e l l =
de Ia  soc ié ré  3 :Gï : l l -SÂy do j_ve ; : , t  êc re  re je tées  ;

. . ;

AttenCu qu: ïa soc:_é:é AOUSS...C SA:: i ; - î : . : iJS a é:é
anenée à  expcse:  r ies  f :a is  i - ré .é : tb les  qu , i . l  s= ;=1  t  inéq- : : . iac i=
de la isser  cé f in : i l vement  à  sa  cha:ge ,  f ra is  qu '  i l  é , :he t  d ,  évar , . :e r
à la sc=ne Ce 3O 0OO F ,

Pfu? CES HMIFS

conf i rne  !e  ;ugr ,nent  en t repr ls  en  I ,  ensenb ls  de  ses
d l s p c s i t i o n s ,

d i t  qu , i l  sor t i :a  son p le in  e t
débouie ta socié:é BEGHIN_SAY

compiénentaires ,

la conda.r:ne à payer à la société goussAc sÂrNT-:F.:::s
la scmnc de 50 ooo F à tltre de renboursefient de frais r*épéribles

la condan-:e au:( dépens drappel a.rec dlstracttcn au
prof i t  de l te M.r.suREL dans les condit lons déf lnies p:rs r 'ætlc le
699 ciu llouzeau Code de procédurc Civtte.

''in 
eoa - lr ,

en : i e r  e f f e t  de  C ro i t ,

de ses dernandes
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EN CCIISEOUEI.trE

LA REPUBLIQ{JE FRAI€AISE nnnoe et ordonne è tous huissiers

de Justice sur ce requis, de mettre ledit orrêt è exécution.

Aux procureurs Généroux et oux Procureurs de lo République

près les Tribunoux de Gronde Instonce d'y tenir 1o nrcin.

A tous Conncndonts et Officiers de Io Force Publique de prê-

ter moin-forte lorsqu'iLs en seront légolerrent reouis.

En foi de quoi lo minute du présent orrêt o été signée por

Monsieur le Fré: ic ient  e i ,  Ie Greff ier .

l t

Pour CoPIE C=p.TIFIEE CCiIFORME, déIivrée en/4 poges è
.À

u y llQpU-l pr Ie GREFFIER Et'l CIIEF ce io CCUR D'AFPEL
I

DE DOUAI,  souss igné.

{orodsbÊ ,tî1v

. -1 .  i

o'R":'#;*i,lr,n'en

c. Àr4suREt
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ANNEXE 8 :

INEDIT, COUR D',APPEL DE PARIS 29 MARS 19t9
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l l

No Rêpcrroirc GônÔf|l  :86-0f 8052

tdnl,lûdl d'l
t tJ,llrtU

'Àratc 
de l'ordonnance dc

i4tô,rr"  t3 JUrN 1988

s/ tEtlvor aPBES CASSAIIOI|c '  
i l t tà .  c 'c '  du  2 t ' -  '6  '86)

d 'un  a r rê t  r endu  l e  25 ' 9  ' f 984

Dar  l a  COUR D 'APPEL  de  DOUAI

f ia t .  Chaobre)

iltbÊ hlsbldtAÊE

COUR O'APPEL D€ PARIS - ÂUDIBXCB SOLEIITEL

2 CEAttBtBS rguxlBs
I cchambrc. rccÙm 1

@u- 29 HARs l9E9

lNo , 26 Pages

PARTIES EN CAUqÉ

l " -  La  soc ié té  BBGB l l l  SA I

soc ié té  anony t re  don t  l e  s i ège  es !

à  THUHERIES  (59 )  ag i ssan t  PoYr -

; r i ; ; t  e t  ô i l i gân tes  de  son  P ré -

s i den t  D i rec t " i t  Géné ra l  doo i c i l i t

I
soc ié té  anonYoe  donc  l e  s i ège  es t

Rou tc  de  LaPoud ro ie
68240  KATSERSBERG

ua l i t é  aud i t  s i ège

P  d 'Avoués

HAT I IEL Ï .Avoca t

IATS SB

LI  I I I lERYBXTIOI I
l a  SCP d 'Avoués

Pau l  È IATHEL Ï ,  Avoc t t

DEHAIDSRESSE A
Représen tée  Par
BOHI{ART-FORSTER
Ass is têe  de  l {o

3O-  LA  SOCié té  BOOSSAC SAIT IT  FREIES

soc iê tê  anon toe  don t  l c  s i ège  cs l

à  FL I IECOURT- (E0 )  ag i ssan t  Po l l

su i t es  eÈ  d f l t gcnces  de  ses  r cP r l

scn tanÈs  l êgau i  don i c i l i é s  c t l  c c t

qua l t t é  aud i t  s i ège

\
ouê
EAU,

IIIBE
BXDE
rêse
t  r tê

" ï

ITl
I'BF
lcP
Ass
Avo

Représen tée  9a r  l a
BOHHART-FORSTER
Ass i s tée  de  H"  ?au

l A r r  o l a r

rmPlg

v
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À' - r. ct^ssrcror
Prls  cn qua Cla l l in ls t rateur
r r .  ie t i  

'BoussAc 
sAI l l l  FRERES

Vlc to r ia  à  PARIS l c r

i ud i c i s i r e  de  l a
dc ieu ran t  22  Avcnuc

Eu  règ leoen t  j ud i c i a i r e
FRERES- -  deoeu ran t  22  Ave -

5'- l l  . FtArcors
p r l senqua t i t êdcco -synd i cau règ leDen t j ud i c i a i r e
dc 1a soci ; ;e- ioù is ic  s i r r r r  FRE!91--  deoeur6nt  2,  rue

du l taréchai - i " ; i . i .  i  Lr -HTOELEI! lE (  Terr l to l rc  dc

Be l  f o r t  )

6"- l l .  I laRloltsBz
pr i s  en  qua l  i t é  de  -c9 - :Y l9 .1c
[ " - i "  soc iété BousSAc-sArNT
nue  V i c to r l a  à  PARIS  l e r

IIITII{ES
Représen tés
Âss i s tês  de

Dar  l { "  I ' IOREAU,  Avoué
i {o  Ph i l iPpe  Co l {BEAu ,Avoca t

l { .  BONNEFONT,  P rês iden t  de  Chao  b re  l e  p l us -anc ien
' en  

reEP laceoen t  de  t { adau re  l e  P reo ie r

i r és i dàn t  l ég i t i oen t  enPêchée  '

l hc .  XARTZLOFF'  Prés ident  '
thê.  EAl l t tOÛlf  '  Consci l lcr  '

COI{POSITIOIT DE LA COUN

(  Lo rs  des  déba ts e t  du  dé l1bé rê )

ôère  Charbrc  -B-

lhe .  BETBILLE,  Conse i l l e r '
l l .  GOUGE,  Conse i l l e r  '

GRBFFIER:

reprêsen té  tu r  déba ts

Avoca t  Gênéra i  auquc l  l c -doss lc r

; ; i - i -aé"c roPPé aes  conc lus lons

t:

l ladaoe TOUSSAINT .Gref f ie r  D iv is ionna i reç
'  ; ; - i ; "u" .n i . - -4" - r '  l c  Gref  f ie r  en Chef

i ég i t l oencn t  enpêché ' -  e t  ayan t  ass i s t é  au l

déba t  s  .

Dar  l {ons ieur  DELAFAIE '
;  ê tê  coooun lqué  Gt

êc r1Ècs-
d r rc  .29 . .3 .
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orr^ir!  rur
-  l cs

aud l cncc3  Pub l l ques
22  noveob rc  1988  t t

so lcnne l l cs  Ècnucs
janv ie r  1989 .

devait être donnée
IÀISERSBERG concer-
dc AGACIIE restait

e t
26

ÂEIEL, Cootradictolrc.
s

FAIIS ET TTæDUI TYTI|T CTSSATIOII

Lc 8 juin lese, la société.Ecablis::':i:: 1919T: ll:^llj" ni a "' iéioc I 
- 
àepo::i..- 3i:noï:: l 1 :i::., I : _1 i!ô. "rr'r\c''\..r'w \ b- 
,ivà ttAu l.grtEa déslgnant dansles

antêr leurs la Darque dênooinat- G.:L?
: i ;#: 'zi i 'a; 'à;-"-; i is-â" r in, chanvre. jute er aurres f ibres,

i  ^  ) ^

vêteoents confectionnés en tousBenresi l lngerie de corps et de

oênage".

In fornée des dro i ts  d 'AGACHE sur  la  narque susv isée '

Cartonnerie de KATSERSBF'RG lui adressait le 15 
":?::i l ::^l?::

:ï; i :; '  i i i- i" i"àit .onn"ltre son intenrlon de conmercialiser
^ : - - - -  l ^  - - l  1

::ï: ' i: 'ràliu"'nr,grus" des articles en ouate et tissu de cellul
- .  ? - :  ^ - - ^  - ^ . . - | i a  m r r

i'::i;";i"l-""pp"iài". iouchoirs' p?ti:I -hlli:îi1"î ;.i3Tlll' l"::
ùeiE':;.::: i  ;; ' i ; i-o"i"na.nt de confi*er qu'elle "':1il:Tiit^::::::: ï:à.iioi'a'i;';;ii"iiiin-à"-;gqq r::: *:î:_:::::'::"li:-
:i i:r:":i i" 'I j"".àt. : " i l nous intêresseiait ésalementde savoir

-  !  ^  -  i - )  ^ -  . . ^ O  ? ô  6 â ? -

1a
un

si vous seriez àirpo"êt. le cas échéant, à nous céder votre trar-

que LOIITS 
"r". 

i"" 'àioi i" d'antériori té qui y sont attachés"'

Danssa le t t r een réponseduToc tob re1965 .AGÀCI IE in -
diquait ,  ;-Oe"i i .ui-à" créer entre nos sociétés un cl israt de

collaboration, nous vous donnons volontiers 1'assurance que nous

n,élèveron" "u.ii"-"ùj"i.ioi 
a r'utilisatlon de la oarque t'fiUs

;.;-;;;;:;il:-i;,,tet6is , il va de soi que de votre côtê vous

yous engagez a n. p"" faire opposit ion aux uti l isations que nous

pourrions faire de notre ptopià Darque. Vous soulevez égaletrenÈ

la question de ll-""""io"'êvàntuel1. d" cctte oarque 
'IItF[trS''

ce qui pose evide@ent des problèoes un peu plus coopliquês que

,""]-"f ions étudier. l{ous ràstons à votre entière disposit i .on

pour les 
"r"r i làr-""". 

rou" aés !u" "o,t" 
le jugerez uti le" '

Prenant scte de ltaccord eÈ reEerciant AGACIIE, un cou-

rier du tz octoilr"-iios de la carronnerie de IÂTSERSBERG annon-

çait que son 
"".ti."ii" 

gènêraf se rendrait à LILLE dans la der-

nière seoaine dtoctobre Pour exaDiner les bases d'une collabo -

ratlon dont le principe a"art"deiâ-Ote abordé avec Gilles CRESPEL'

un dirigeant de AGACI{E.

En fait sucunc concrêtlsation nc

aur proJets de coolÉretlon-Gt la deoande dc

i" ia'1iéventuelle acquisit lon de la Dsrque

sans suite.

l eCar tonnc r i cde IÀ ISERSBERGn.s l l c i t ceP€noan f ,Pô5
rarder a *-.iè.i-li: ;i:*"-iïi I ::î31îî*:,"ff'socrété
;i;q;.-tc tS aE.""Ui.-igOS cllc sc falsatt cédcr par la soclèt

ipnurnO ct GREI-i;;tq;"- S2 -aSZ I Za1 212 ct un dépôt lntcr

le Cartonncric de IÀISERSBERG nrallcit g"nq33tI
a
r,

T
t -niir"n"f 

3O3 349 d'octobre 1965'

ch l"la

dltc 29 . 3.
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françalsc, déPoséc lc 16 avrl l  1965' oentl

l ingeric hygténique Pour bébé' notanatent

noÈa@ent oouchoirs. servlcttcs; papler hygi-

dc culslnc. C-ês trt lclcs sont de préférencc'

cellulose et prêsentês sous uns qnveloPPe cn

Apar t l r de1967é ta ien t co tu re r c i a l i sésous ladénoo i .

ntÈion uln,s des papiers hygiéniques' couches gour bébé eÈ oou-

cholrs par la C.oopagnle de IITSERSBERG ( er- Cartonnerie) qui

eyanÈchangédenooen1966 'é ta iÈabso rbée le2 janv ie r1969

par la société BEGHIN, elle-oêne devenue BEGHIN-sAY le 13 juillet

l 9?3 .C .es t ce t t ede rn iè resoc ié téqu i l e3av r i l l gSop rocéda i t

au renouvelregrent de la aarque acquise en 1965 de DoRIJND et GRAÏ

Cependant, aPrès 1'absorption de la Conpagnie de

K^ ÏSERSBERGà lada tep rêc i t ée , l asoc ié téBEGHIN-SATs 'é ta i t

est iurée bénéf ic ia i re  de l ,autor isat ion accordée par  AGACHE

enseP teg rb re -ocÈob re1965e te l l eava i r l e28 fêv r i e r1972

deoandé l . i nsc r i p t i onauReg i s t r eNa t i ona ldesHarquesde la

convent ion résul tant  de 1 'échange de le t t res prérappelé 'cet te

inscript ion ayant reçu le N" 79 9O5'

De son côté, AGACHE avaiÈ Par acte 6u 22 jui l let 1968

Epporré l , lntégral l té de 1'établisseoent industriel et comercial

dc f i la ture '  È issage,  corder ie ' f l l ter ie  à la  SA'  P 'E '  DUI0IJR

qu iava i t a i ns i r eçu la j ou i ssanceau le r j anv ie r l g63ded ro i t s

incorporels estinês à lg3 og3 661,54 F. et qui courprenaient Èous

les brevets, enseignes et Darques de fabrique de AGACIIE sans

aucune réserve' Toutefois' la l iste des oarques f igurant dans

l 'acte étatt.  Pâr suite dtooissions' lncooplète' Cette erreur

oatériel le. coooe plusieurs autres'conduisait à 1'établissenent

dractes rectl f icati fs dont I 'un. dressé le lo déceobre 1974 par

GTDSQTJIERËS, noraire à mmcolllG, aioutslt 7 oarques dont

,rAu tltnls à celles énuoérées dans la GonYention du 22 Juillet

1968. 11 étalt bien prêclsé que cette rectification ne changeait

r l enau rp r l r desd ro i t s t nco rpo re l s te l quc f i r édans l | ac te

d'epport.
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tL rac t cdu lodêceob rc l g?4ê ta l t l nsc r l t auReg l s t r e

Nbt iona ldes t , la rques lc16 janv ic r lgT5sous lesN"9232 t .à

92  326  GÈ cG P6r  le  Consor t tuo  Généra l  l e r t i l c  (  c r -

coc iê té  DUFOUR) '  l l a i s  t vEn t  oêoe  quc  I ' ac tc  rec t i f l -

ca t l f  a i t  é të  é tab l i  c t  l nsc r l t '  11  eva i t  fa l l u  renou-

ve le r Iaoarque . .AULo lus 'donÈ ledépô t I renon tan t

au  g  ju in  r959 ,  n 'ê ta i t  va lab lc  quc  Jusqu 'au  8  ju in

lgT4 .ce t te fo roa l i téava i tê téacconp l i c le9oa i l974

par  le  Consor t iuo  Généra l  Tex t i l e '  l e  nouveau  dépô t '

i nsc r iÈ  sous  1e  nuoéro  d 'en reg is t reoen t  9o l  83o .  cou

vran t  les  oêoes  Produ i t s  que  p récédeonent  '

Le l l t r a r s l 977 ' l eCab ine tBUGl : I 0N ' conse i l

en  p roP r i é té  i ndusÈr i e l l e '  ad ressa iL  à  BEGHI : l -SAY  une

Ie t t r e  i nd iquan t  qu ' un  con t rô l e  de  rou t i ne  ava i t  aoené

àcons ta te r l . ex i s t encede l . i nsc r i p t i onde l . acco rd

de1965p r i sePa rBEGHIN le2Soc tob re |972 .Ag i ssan t

sunooduConso r t i uoGéné ra l l ex t i l e , l es i gna ta i r e

rapPe la i t  que  1e  des t i na ta i r e  de  l a  l e t t r e  de  AGACHE

du 7 0crobre 1965 était KATSERSBERG et non BEGHIII et il concluait:

". . .vous voudrez bien vous considérer cooae non autorisés par

l esE ts .AGACHEe t l eu rsayan ts -d ro i t , l eConso r t i unGénê ra l

Îextl lq, à vous prévaloir de ltautorisation donnée Par le cour-

r ier du ? octobre 1965'"

C 'es t  dans  l es  cond i t i ons

que  l e  I  i  t i  ge  a l l a i t  na i t r e  '

I  I  sa t  i on

FRERES,

Génére l

du  2  ra l

l r lbuna l
cbsorbé

r e l a tées  c i - dessus

.BEGHI I I  SAI  6 tan t  pers is té  dans  1a  coooerc ia -

des  p rodu i t s  LOTUS,  la  soc iê tê  BOUSSAC SAINT

dênoo ina t ion  soc ia lc  adop téc  Par  le  Consor t iuo

lc r t l l c  l c  l ?  av r l l  l 9?9 ,  sss igna i t  P t r  e rp lo l t

f98O la  soc té tê  BEGHt l l  SAI '  E l l c  dcoanda i t  tu

dc  Ju te r  quc  GGt t tG  de rn iè r c  cn  t an t  qu ' ayan t

l a  Ca r tonnc r i c  dc  IA ISERSBERG n 'ava i t  Das  qua -

l l t éàse9réva lo i rdudro i td .u t i l i se r laoarqueLoTUs

datc 29.

s t ' / l
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pou r  àcs  r r t l c l c s  cn  ou t tG  G t  t l s su  de  ce l l u l ose ,  c t

d .o rdonnc r  1a  rés i l i a t i on  de  ce  d ro i t  consen t i  pa r

AGACHE à  TATSERSBERG.

La  dé f cnde rcssc  qu i  conc lua i t  âu  débo rné ,  p r i a i t

l c  l r i buna l  dc  d l r c  que  BOUSSAC SA INT  FRERES nG Pouv t i t

i n voque rdesd ro i t ssu r l aoa rqueAULoTUsdéposée le

9  aa i  l 9?4  qu tà  coBp tc r  de  cc t t e  de rn iè r c  da te  s ' cg i s -

san r  d ,un  dépô t  e f f ec tuê  Pa r  l e  conso r t i uo  Génê ra l  Te r -

t i l e  qu i  n ' é ta i t  Pas  a l o r s  à  l ' éga rd  des  t i e r s  l ' a yan t -

caus r  de  ^GACHE pu i sque  l e  t r ans fe r t  de  l a  Ea rque

Au  Lo IUS  p8 r  AGACHE au  conso r t i uo  ne  s ' é ta i t  opé ré

que  Pa r  } , ac te  du  l o .déceob re  I 971 ,  i nsc r i t  au  Reg i s t r e

Na t i ona l  des  Ha rques  1e  l 6  j anv ie r  1975 ,  € t  en  conséquen

ced i requeBoUSS. { cS^ I } i TFRERESnepouva i t opPose rsa

sa rgue  
'Au  LoTUS"  à  BEGHl l i  sAY ,  P roPr i é ta i r e  des  d ro i t s

an té r i eu rs  su r  l a  oa rque  ' LO10S"  déposée  l e  16  av r i l

r 965  e r  don t  l a  deoande  de  renouve l l eDen t  ava i t  é té  dé -

posée  à  1 ' I l iP I  1e  l 4  av r i f  1980 '

De  P lus  1a  déchéance  de  l a  t r a rque

é ta i t  deoandée  Pou r  dé fau t  d ' exp lo i t a t i on

SAY .

Dansdesconc lus i onsadd i t i onne l l es . l adeoan -

de resse  p r i a i t  1e  T r i buna l ,  au  cas  où  i 1  n ' es t i ae ra i t

pas  devo i r  p rononce r  l a  r és i l i a t i on  p récédeooen t  so l l i -

c i t êe  pa r  e l l e ,  de  condaone r  BEGHIN  SA Ï  Eu  ve rse t ren t

d ' une  redevance  de  l oz  Gn  l a  d i san t  due  à  cooP te r  de

l1Â ' . bso rp t i on  de  KATSERSBERG Pa r  BEGHIN  SAT  '  E l l e  r éc l a -

Ya l t  une  p rov i s i on  de  5  t { i l l i ons  de  f  r ancs .

De  son  cô tê ,  BEGHIN

de  t ou tes  l es  P ré ten t i ons  de

da i t  su  l r i buna l  de  d i r e  que

cons t i t ua i t  une  renonc ia t i on

pose r  "A [ t  LOTUS ' .

" AO LOTUS''

pa r  BEGHIN

SAT,  conc luan t  au  re j e r

BOUSSAC SA INT  FRERES.ôeoan -

1 ' acco rd  du  7  oc tob re  1965

dé f i n i t i ve  au  d ro i t  d ' oP -

I
o

I
t

Lao iseenrèg leDent jud ic ia i redeBoUSsAc

sA l l l l  FnEnES condu isa iÈ  les  synd ics  FRANCOIS e t  DÀRROUS

à ln te rvcn i r  dans  I ' i ns3ancc  a ind i  quc  CHASSAGNON'ado l -

D ls t r r t cu r  jud ic ia i re  ProY lso l re .Tous  t ro is  rePrena icn t

a
È

ch l ' l ,

da tc  29  -3 .8
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i . "  .oy .n ,  dé rc loppés  deo l  l ' l rg l j ne t lon

rc3  
'de  

BOUSSAC SAI l l l  F IERES '

G t  l c r  éc r l tu -

Par  jugcoen t  du  20  oc tobrc  l9s2 '  lG  l r tbuna l  dc

Grande  Ins tancQ de  L ILLE ava i t  Gn t rc  tu t res  d ispos l t i on

cons ta té  la  caduc i té  depu is  oa i - ju in  1966  de

l rau to r i sa t ion  d 'u t i l i sa t lon  de  la  os rquG "AU Lo1 l l t s '

donnéePsrAGACHEàlaCar tonner i cde i ,ATSERSBERGse lon

cor respondance  des  l5  sePteobrc  cÈ  12  oc tobre l965 :

déc la ré l asoc ié téBoUsSAcSAINTFRERESt i t u l a i -

r ede laoa rque "A l ' LoT t l s . e t cons ta têque lasoc ié té

BEGHINSAïau t i l i sé ' sansd ro i t n i t i t r e . l ad i t eEa r -

que  eÈ  Gê ,  depu i s  1e  l 6  j anv ie r  l 9?5 '  da te  d ' i nsc r i p  -

t i onde l . aPPor tde laoa rqueàBouSsAcS^ INTFRERES:

€ t  
- d i t  n ,  y  avo i r  l i eu  à  condaona t i on  de  BEGHIN  SA Ï

au  pa ieoen t  d ' une  P rov i s i on  su r  1e  P ré jud i ce  a l l égué ;

avan td i r ed ro i t su r l . i ndenn i sa t i ondue ,dés i .

8né  Jean  CLARA en  qua l i t é  d ' exPe r t  asec  o i ss i on  de  se

fa i r e  coooun ique r  I a  coBP tab i l i t ê  de  BEGHI I i  SAY  à

pa r t i r  du  l 6  j anv ie r  19?5 '  d ' éva lue r  1a  Pa r t  du  ch i f  f  r e

d ' a f f a i r es  de  1a  soc iê tê  conce rnée  Pa r  1 ' u t i l i sa t i on

de  I a  Ba rque  AU  LOTUS e t  de  P roPose r  un  oode  de  ca l cu l

de l ' éva lua t i onde f i ndeon i t éd ' u t i l i sa t i onde la

aa rque ,  eu  éga rd  aux  usages  en  l a  oa t i è re '

t

I  Ayan ' t  i n t e r j e té  aPPe l  de  ce t t e  déc i s i on '  BEGHIN  SA Ï

rep rena i t  devan l  l a  Cou r  de  DOUÀI  sa  P rê ten t i on  Lendan t

à ce  que  1 ,  accord  de  sePÈeobre-oc tobrc  1965  so i t  re8 ,a r .

dé  cooEe cons t i tuan t  une  t ransacÈ ion  i r révocab le  don t

lebêné f l ce lu iava i tê té t ranso isPar I ,ATSERSBERG.

Subs id ia i reoen t ,  c l l e  deoanda i t  que  dans  1 'hypo thèse

où  t l  se raL t  ado is  quc  DOUSSAC SAINÎ  FRERES ava i t  conser

vé  l cs  d ro r ts  à  la  Darque ,  r l  fû t  d t t  qu ' l l s  n 'ê ta ien t

Das  opposab lcs  ô  l ' c rp lo l ta t ion  qu 'e l l c -oêue  GD fa isa l t

pu lsqu tc l l c  por ta l t  su r  des  p rodu t ts  oon  couver ts  Para

t
I

i
t
t

I
I

l c  ôéPôt  dc  "AU LOTI IS" '

dnc  . .29 . .3 .
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'  
In t loée .  BOUSSAC SAtnT FRERES a tn r l  quc  CHASSAGNoN

nRANCOIS GÈ DARROUSSEZ ès-qua l t tés  conc lua ien t  à  1a

con f t roa t lon  dc  la  déc ls ion  a t taquéc  no teoacn t  Cn  cc

qu 'c I l c  ava l t  écar té  !a  s tnc t lon  dc  la  déchéancc  raqu l -
- r D

sG par  BEGH- IN SAI  pour  non{ rsa te  dc  l c  ra rquc .  subs id i -

r i reoen t ,  i l s  deoanda icn t  à  la  Cour  ,  EU cas  où  ce t tc

sanc t l on  se ra l t  spP l i quéc .  dc  d i r e  qu t cn  p rocédan t  l c

t 4  av r i l  t 98O au  dépô t  de  l e  oa rAue  LOT I IS  I  153  O79  G t

cn .  exp lo iÈan t  ce t t e  aa rquc  Pou r  1es  p rodu i t s  dés ignés

au r res  quc  l es  pap le r s  hyg ién iques .  BEGHIN  SAT  ava i t
po r t é  . t t . i n t e  à  i a  Da rque  9O f  83O,  e t  de  l u i  f a i r e

dé fense  d ' eop loye r  l a  dénoo ina t i on  LOT ITS  Pou r  des  vâ te -

oen t s  e t  de  I a  l i nge r i e  de  co rPs  e t  de  oa i son ,  que l l e

qu 'en  so i r  1a  t ex tu re .  I I s  so l l i c i t a i en t  d i ve rses  aesu -

res  de  P ro lecÈ ion  eÈ  de  répa raÈ ion '  en  Pa r t i cu l i e r  l a

rad ia t i on  de  I ' en reg i s t r eoen t  co r respondan t  au  dépô t

du  l 4  av r i l  l 98O  en  ce  qu i  conce rne  l es  s r t i c l es  sus -

v i sés .

Le  25  seP teob re  1984  ,  1a  Cou r  d 'Appe l

renda i t  un  a r rêÈ  con f i r nan t  I e  j uBeaen t  dé fê ré

Èessesd i spos i t i onse tdébou tan tBEGHINsAYde

deoandes  coo9 léoen ta i r es '

de  DOUAI

en  t ou -

ses

3 l  déceobre  196ô :

t c r È G r  È o u t G  l o d l -

E8rque  nc  se r t  oP -

reg i s t rG  n t t l ona l

l'

LA CASSATIO} I

Pa rsona r rê tdu24 ju i n19S6 . l aChaob re

Coooe rc i a l e  de  l a  Cou r  de  Cassa t i on '  Sâ i s i e  d ' un  Pou r -

vo i  f o roé  pa r  BEGHI I I  sAT ,a  annu lé  I ' a r r ê t  de  l a  cou r

d ,Appe l  de  DouA I  e t  r envoyé  l a  cause  e t  l c s  Pa r t i es

devan t  l a  Cou r  d 'APPc l  de  PARIS '

.E l l e  
a  s ta tuê  coooe  su i t  su r  l e  p reo ie r  aoyen :

I
;

I
i
a
È

Yu  I ' a r t i c l e  l 4  de  l a  l o i  du

A t tendo  qu reu r  t c rDes  de  cc

f l . ca t ion  ou  d ro i t  Por tan t  su r  unc

posab lc  8ux  t le rs  quc  P t r  sen t lon  tu

dcs  Earques :

At tendu  quc  Pou r  déc ide r  que  l a  soc ié té

ch . .1" . t  A

dero 29.3 .8ç
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BEGHTI  sA l  r ya l t  u t l l t sé  sans  d ro l t  n i  t l t r c  l a  oa r -

quc . l u  LO IUS 'dcpu i s  l c  16  j anv ie r  1975  e t  ap rès  avo i r

3ouyc ra in€DGn t  r c t enu  Gn t re  l c s  P t r t iGs  l e  ca r t c t è re

rê t roec t l f  de  l a  t r l ns l l se i on  dc  Gc t tG  Ea rquc ,  l t  cou r

d ,apgc l  énoncc  qu 'à  Ps r t l r  dc  l a  Den t i on  8u  reg i s t r c

na t i ona l  des  oa rques  dc  1a  cess ion  d ' une  na rque '  I ' a c -

co rd  en t r c  l e  cédan t  e t  1e  cess ionna i re  do i t  ê t r e  con -

s i dé ré  coEDe  acqu i s  à  1 ' éga rd  des  t i e r s  avec  t ou tes

les  donnêes  qu i  l c  ca rac té r i sen t '

I t t cndu  qu 'en  s ta tuan t  a i ns i  a l o r s  que  l e

dêpô te f f ec tuê legoa i l gT4Par Iasoc iécéConso r t i uo

Géné ra1  Te r t i l e  n ' ava i t  Pu  cons t iEue r  un  renouve l l eoen t

de  l a  oa rque  "Au  LoTUS i  opposab le  à  l a  soc iê tê  BEGHIN

SAY,  È i t u l a i r e  de  l a  oa rque  "LOTUS"  qu i  n ' ava i t  Pas

l l i  cê  annu lée .  1a  Cou r  d ' appe l  a  v i o l é  1e  t ex te  susv i sé '
\É/

Su r  1e  deux ièoe  ooyen ,  1 ' a r rê t  de  cassa t i on

énonce :

YU l . a r t i c ] ede la l o i du3 tdécembre l964 :

A t t eodu  QU€ ,  se lon  ce  t ex te '  es t  déchu  de  ses

d ro i t s  l e  P roPr i é ta i r e  d ' une  t r a rque  qu i  ne  I ' a  Pas  ex -

p l o i t êe  ou  f a i t  e rp l o i t e r  de  f açon  non  êqu i voque  Pen -

dan t  c i nq  ans  ;

A t t eodu  que  Pou r  éca r t e r  1a  déchéance  de  I a

oa rque  ' ,  A I t  LoTUs"  i nvoquée  Pa r  I a  soc ié té  BEGHIN  SA Ï  '

l a  Cou r  d 'Appe I  ,  en  l ' absence  d ' exp lo i t a t i on  Pa r  l e

r i t u l a i r e  ,  1a  soc ié té  BOUSSAC SA IXT  FRERES.  ! € t i en t

( - une  u r i l i sa t i on  de  ce t t e  t r a rgue  Pa r  l a  soc ié té  BEGHI ; |  SA Ï

ç i sep réva la i t à to r t de l . au to r i sa t i onacco rdêeà
la  soc ié tê  Ca rÈonne r i e  de  KAYSERSBERG;

A t teodu  qu 'en  s ta tuan t  a i ns i  a l o r s  que  l e  so -

c i é té  BEGHIN  SA I  e rp l o i t a i t  sa  oa rque  "LO ÎUS"  e t  non

la  oa rque . , ,  au  Lo lus "  de  l a  soc ié té  BOUSSAC SA INT  FRERES

e t  que  I t e rp l o i t a t i on  d tune  Es rque  en reg i s t r êe  ana logue

à  une  au t re  o t r que  en reg i s t r ée  ne  vau t  pas  e rp l o i t a t i on

dc  ce t t e  de rn iè re .  l a  Cou r  d ' appe l  a  v i o l é  l e  t e r t c

susv l  sé  .I
a
u

I
t
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coooe  su i t e  à  l ' a r r ê t  de  cassa t i on ,  BEGHIN  S^ Ï

r  sa i s i  c c t t c  Cou r  P t r  déc la ra t i on  d ' appe l  du  l 2  noveD-

b rc  1986 .

E l  l e  a  conc lu  qu ' i l  p l a i se  à  1a  Cou r  i n f i r oe r

j ugeoen t  du  l r i buna l  dc  Grsnde  I ns tance  de  L ILLE

s taÈuan t  à  nouveau :

1 -  d i r e  qu ' au r  t e rEes  de  l ' a cco rd  cons t i t ué

pa r  1 ' échange  de  l e t t r es  des  l 5  seP teob re

1965 ,  AGACHE s ' es t  engagé  à  n ' é l eve r  aucune

ob jec t i on  à  l ' u t i l i sa t i on  de  1a  na rque  LOTUS

par  KATSERSBERG;  que  ce t t e  s t i pu la t i on  esÈ

un  acco rd  de  coex i s tence  a ! t an t  l e  ca rac tè re

t ransac t i onne l  e t  pa r  conséquen t  dé f i n i t i f

.  e t  i r r évocab le ,  € t  qu i  ne  cou lPo r te  Pas  de

d i spos i t i on  l u i  donnan t  sans  équ i voque  l e

ca rac  t è re  i n t u i  t u  pe rsonae  ;  qu ' e l  l e  a  donc

é té  t r ansn i se  pa r  1a  soc ié té  KÂTSERSBERG

à BEGHI t i .  son  successeu r  à  t i t r e  un i ve rse l i

2 -  j uge r .  con fo roéoen t  à  l ' a r r ê t  de  cassa t i on

du  26  av r i l  1986 ,  que  l e  dépô t  de  l a  aa rgue

AU LOTUS e f f ec tuée  Pa r  1e  Conso r l i uE  Géné -

ra l  Te r t i l e  l e  9  aa i  1974  ne  Peu t  va lo i r
coooe  renouve l l eaen t  du  dépô t  de  ce t t e  oa r -

que  du  8  j u i n  1959  au  nom de  l a  soc ié té

AGACHE ca r  à  l a  da te  du  9  oa i  I 97  t  l e  Con_

so r t i uD  n ' ava i  È  Pas  à  l ' éga rd  des  t i e r s ,  en

app l i ca t i on  de  I ' a r t i c l e  l 4  de  l a  l o i  du

3 f  déceob re  1964 ,  l a  qua l i t ê  de  cess ionna i re ,

qu ' en  conséquence  l es  d ro i t s  de  BOUSSAC SA I

FRERES su r  l a  aa rque  AU LOTUS nc  Peuven t

reoon te r  qu ' au  9  oa i  1971 .  de  so r t e  quc  l es

d ro i t s  de  BEGHI I |  SAT  su r  l a  Darque  LOTUS

reDon tan t  au  l 6  av r i t  f 965  l eu r  son t  an té -

r i eu rs i

3 -  d l r c .  con fo roêoen t  à  I t a r rê t  de  cass l t l on

du  2û  Ju in  1986  quc  l a  r a rquc  ÂU  LOT I 'S  de

I
|,

T
t
a
!
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BOUSSAC SA INT  FRERES t  ê té  i nc rp l o l t ée  dans

l cs  5  ans  p rêcédan t  l a  denandc  en  dêchéance

fo roéc  ps r  BEGHIN  SAT  dans  sGs  conc lus i ons

du  28  oc tob re  1980  e t  qu ' en  conséq3 rencc

BOUSSAC SA INT  FRERES do i t  ê t r c  déc la rée

dêchue  de  ses  d ro i t s  Pou r  dé fau t  d ' c rp l o i -

t a t i on  en  EPP l i ca t i on  de  l ' a r t i c l c  l l  de

l a  l o i  du  3 l  déceob re  1964  ood i f  i ' ée :

t -  en  conséquence .  débou te r  BOUSSAC SA I ! {T  FRE-

RES de  t ouÈes  ses  P rê ten t i ons ;

5 -d i r e  que  BOUSSAC SA INT  FRERES a  aB i  abus i

veoen t  e t  l a  condamner  au  pa ieoen t  d ' une

indeon i t é  de  5OO OO0  F rancs  e t  d ' une  soo -

oe  de  3OO OOO F rancs  en  ve r t u  de  1 ' a r t i c l e

7OO du  l i ouveau  Code  de  P rocédu re  C i v i l e '

L ' appe la r t e  deoande  en  ou t re  l a  o i se  ho rs  de  cause

de  cHAssAGNo l i ,  FRANCOIS  eÈ  DARRoUSEZ vu  I e  i uBe t ren t

d ' homo loga t i on  i r  ! r 3 r r r r t  t i u  l l  oc tob re  1985  du  T r i -

buna l  de  Conoe rce  de  L ILLE  devenu  dé f i n i c i ! ;

I n t i oée ,  BOUSSAC SA INT  FRERES,  9u i  so l l i c i t e

éga leoen t  1a  a i se  ho rs  de  cause  de  CHASSAGNON.  FRANCOIS

c r  DARROUSEZ.  conc lu t  à  1a  con f i r oa t i on  d l t  j ugeoen t

( î dé f  é ré  en  ce  qu ' i l  a  cons ta té  I a  caduc i t é  de  I ' au to r i -
- ' " " t i on  

d ' u t i l i sa t i on  de  l a  Ea rque  AU  LOÎUS  donnée  Pa r

AGACHE à  KATSERSBEnG,  €o  p r i an t  t ou le fo i s  I a  Cou r  de

d i re  que  ce t t e  caduc i t é  es t  i n t e r venue  à  Pa r t i r  du

2  j anv ie r  f 969 .  da te  à  l aque l l e  l a  Ca r tonne r i e  de

I ,ATSERSBERG a  cessé  d ' e r i s t e r  e t  non '  cooae  i nd iqué

pa r  e r reu r  dans  l e  j ugeoen t .  depu i s  oa i / j u i n  1966 ;

De p lus  c l l e  deoande  que  so i t  p rononcée  la

no l l i té  de  la  Darquc  LOTUS 53O a52 1246 212 déposée

lc  16  rv r i f  1965  c t  que  IA ISERSBERG ava i t  acqu isc  en

f raude  des  d ro i t s  dc  AGACHE e t  qu '11  so l t  Gn  conséquenc

Jugé  quc  BEGHI I I  SAI  nG d lspose  p lus  d 'aucuo  d ro i t  su r

la  Dr rquc  lo lus  don t  le  dépô t  t  é tê  renouvc lê  l c  l4

ev r i l  l 9EO,  Gt  qu 'cn  tou t  ê ta t  de  causc '  BEGHI I I  SAT
datc
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oc peut se Prévtloir à I 'enconÈrc des droits dc BOUSSAC SAIFT

FRERES su r  l a  oô rque  "  AU  LOTUS ' ,  d ' un  d ro i t  quc l conque

su r  l a  oa rque  "L01US" .

E l l e  conc lu t  dogc  à  l a  con f i r oac ion  de  l a

déc i s i on  a t t aquée  Gn  ce  qu 'e l l c  a  cons ta té  quc  BEGHIN

SAT a  u t i l i sé ,  sans  d ro i t  n i  t i t r e ,  l a  aa rque  LOTUS e t

cc  depu i s  1e  l 6  Janv ie r  1975 ,  da t c  à  l aquc l l e  t  é t é

l nsc r i t  au  Reg i s t r e  Na t i ona l  des  È la rques  I ' acÈe  rec t i -

f i ca t i f  d ressé  Pa r  GHESQUIERES,  Do ta i r e .  êo  ce  qu i  con -

ce rne  l a  Ea rque  Â I t  LOTt lS .

Deoandan t  cn f i n  l a  con f i r oa t i on  du  j ugeoen t

su r  l es  d i spos i t i ons  re l a t i ves  à  I ' e l pe r t i se  e t  su r  1e

re je r  de  I '  ac t i on  en  déchéance  f o roée  Pa r  BEGHIN  SA Ï

à  l aque l l e  e l l e  oPPose  une  excuse  1ég i t i oe  de  non -exp lo i

t a t i on  de  l a  Da rgue  AU  LOTUS,  e l l e  so l l i c i t e  l a  so66e

de  IOO OOO f rancs  pa r  apP l i ca t i on  de  I ' a r t i c l e  7OO du

l l ouveau  Code  de  P rocédu re  C i v i l e .

Dans  des  conc lus i ons  resPons i ves  '  1 ' appe lan te

g r  i e  I  a  cou  r  de  j uge r  que  l a  deoande  de  BoussAc  sA I l i T

FRERES en  nu l l i t é  de  l r ac te  d ' acqu i s i t i on  du  20  déceo -

b re  1965  de  l a  oa rque  LOTUS es t  i r r ecevab le  coooe  P res -

c r i t e  eÈ  qu 'en  t ou t  é ta t  de  cause  e l l e  es t  oa l  f ondée ,

aucune  f r aude  n ' ayan t  é té  cooo i se .  E l l e  con tes te  1 ' excu -

se  l êg i t i oe  pa r  l aque l l e  BOUSSAC SA INT  FRERES p ré tend

Iég i r i oe r  l e  dé faub  d ' e rp l o i t a t i on  de  I a  oa rque  AU

S.

Surcedern ie rpo in t ,BoUSSACSAINTFRERES

rép l ique  que  Par  aPPl i ca t ion  de  l ' a r t i c le  5c -2  de

Ia  ConvenÈ ion  d 'Un ion  de  Par i s  la  oarque  AU LOTUS do iÈ

ê t rc  cos idérée  co6oe  ayan t  é té  e rp lo i têe  sous  la  fo roe

LoTUS par  BEGHI I I  SAT,  la  suPPress ion  du  EoÈ a0  n 'a l té

ran t  pas  , fe  ca rac tè re  d is t inc t i f  essen t ie l  dc  ce t te

Earque .

Desoncô té ,BEGt l I t lSAIsou t l cn tqu 'cs t l r

r cccvab lc  cooDc nouvc l le  en  appe l  l a  deoandc  de  BoussAc

SAI I IT  FRERES tcndao t  à  la  au l l l t é  dc  la  cess ion  de  la

oarquc  LOTOS ln tc rv€nuc  l c  20  déceobrc  1965  '
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Drau r rG  pa r r .  l r  SA .  fATSERSBERG,  qu i  s 'Gs !

rGcons t i r uée  c r  qu l  !  r c çu  dc  BEGHT i l  sAT  l a  p rop r i é té

de laoa rqueLo lusPa runac tGd .aPPor tga r t i c l d ,ac t i f

du6noveob re lgS? insc r i t l c2snovcob re lgSTeuRc

g fs t r eNa t i ona ldcsEs rques3ous leN .026359 .p r i e

l a  Cou r  de  l u i  donnc r  t c tG  de  son  i n te r ven t i on  dans

l , i ns tance  c t  dc  l u i  ad juge r  l e  béné f i ce  des  conc lus i on

p récédeuoen ts i gn i f i éesPa rBEGHINsATe tsu Ique l l es

c l l e  s ' assoc ie .

Lesu l t i oesconc lus i onsdeBoUssAcs^ INTFRERE

rePrennen tà I , encon t redeBEGHINSAIe tdeKAYSERSBERG

1es  p ré ten t i ons  dêve loppées  dans  ses  p récéden tes  éc r i -

t u res .

I  ̂ .  SUR CE LA COUR
t(1
l
I  qu i  Pour  un p lus  aop le  exposé des fa i ts '  de  la

|  , '  r - - - - : ^ - é  r t o c  
' f è r e  

a u
I  O rocédu re  e t  des  p ré ten t i ons  des  pa r t i es  se  re

I  : ugenen t  c r i t i qué  e t  aux  éc r j ' t u res  d ' aPpe l  '

I
I  cons idê ran t  qu ,  en  ra i son  de  l ,  hou ro loga t i on

I  o "  conco rdaÈ  ob renu  pa r  BOUSSAC SA IT iT  FRERES,  i 1  éche t

I  O "  P rononce r  l a  o i se  ho rs  de  cause  des  synd i cs  e t  ad -

I  " i n i s t r a teu r  
dés ignés  dans  l a  P rocédu re  co l l ec t i ve  '

I
I  aons idéran t  qu ' i l  se ra  donné  ac te  à  IATSERSBER

t  I  t -  ê ^ 6  i  n r ê r v ê n t i o n  d a n s  l  
t  

i n s È a n c e  't  l  ^  de  son  i n te r ven t i on  dans  f  i nsÈance  '

il*'
| 

,u* LB pRElElrDU accoRD DE COErrslEilCE A CARACTSRE

I 
rnrxs^crrolll lEL

I
l
I  cons idêranr  qu ,  t l  rêsur te  des  a r r i c les  2Oô4et

|  
"u i van ts  

du  Code C iv i l  que  la  t ransac t ion '  con t ra t  Par

I  ,eque l  l es  par t ies  te ro inen t  une  con tes ta t ion  néc  ou

I  o rév iennen t  une  con tes ts t ion  à  na l . t re ,  i op l ique  des

i  I  .on  cess ions  réc lProques ,  GG qu t  Jus t l f l c  qu 'c l l e  nG

i  I  so i r  dans  cer ra ins  cas  poss lb le  que  dans  le  respecr

|  |  ôc  cond i t l ons  f i rées  P t r  l a  lo l  '
r l

I
: l

ch l " l ^
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'  Cons idé ran t  qu  I  cn  oa t i è re  de  oa rques  I ' acco rd

dù tdecoex i s tencecons t i t ueuneÈransac t i onausens

dc  l . a r t i c l c  20 t  4  p réc l t é ;  qu ' i l  c s t  donc  b i en  i r r évo -

ccb l c  l a i g  n ' 8  l i cu  d ' i n t e r ven i r  que  Pou r  t r anchc r  un

I t t i gc  po rcn r i e l  don t  l a  so lu t , i on  j ud i c i a i r e  sPPEra l t

d i f f i c i l eDen t  p rév i s i b l c  so iÈ  que  I ' i o i t a t i on  d ' une

Dr rque  P6 r  I ' au t r c  so i t  d l scu tab le  so i t  quc  l e  oêoe

s ignePro tèS ,edesp rodu i t sd i f f ê ren t soa i sdon t l as i -

o i l a r i t é  pou r ra iÈ  ê t r c  i nvoquée :  que  I a  r cche rche  d ' une

coe r i s t ence  non  con f l i c t ue l l e  condu i t  à  des  rec t i f i ca

t i ons  des  doaa ines  de  p ro tec t i on  des  Ea rques  en  cause

don t l es t i t u l a i r esPeuvenÈno taEoen tê t reaoenésà

renonce r  à  I ' en91o i  Pou r  des  ob je t s  Pa r t i cu l i e r s '

' l B  Cons idé ran t  qu ' en  I ' espèce  i  I  s '  impose  de  
I

F-l
I  cons taÈe r  I

I  
_  que  l es  co r respondances  échangées  en  sep ren -  

|

I  o re_oc tob re  l g65  t éoo ignen r  de  re l a t i cns  am ica les  en r re  
I

I

|  
^ c ^cne  e r  KAYSERSBERG e t  non  d ' un  an tagon i su re  annonc ia -

I  
t eu r  d ' un  con ten t i eux  '

I
I  _  qu ,  i l  n ,  y  ava i t  donc  pas  de  con f l i t  e t  qu 'aus .

I  
" r  

b ien  i l  ne  pousa i t  y  en  avo i r  dès  lo rs  que  ra  déno-

I  r l na r ion  LOTUS é tan t  1a  reProduc t ion  se rv i le  de  1 'un ique

I  a téoen t  d is t inc t i f  de  la  Darque  ÀU LSTUS c t  l es  a r t i c les

|  " i sés  
par  KAySERSBERG dans  sa  deoande  d 'au to r i se t ion

; . .1é tan t ,  sau f  Ies  pap ie rs  hyg ién iques  '  coopr i s  dans  le

ï : ' aeoa .  de  lad1re  oarque ,  KATsERSBERG n 'aura i t  r i en  Pu

I  o roo=" ,  8u  g r le f  de  conr re façon  s i  e l l e  s 'é ra i t  r i squée

I  a  coaoerc ia r i se r  des  p rodu i t s  LOÎUS sans  I ' accord  de

|  ^c^c t tg ,  dès  lo rs  encore  que  cer re  coDEerc ia l l sa t ion

|  
" .a ;an t  

pas  coooencê ,  r ,A rsERsBERG ne  pouva i t  r i re r

I  o rune  e rp lo i taÈ ion  de  la  dênoo in t t l ' on  Lo1us  un  in té rê t

I  a  ag i r  en ,  déchéance  de  la  Darque  A0  LOTUS'
I

I
t  I  qu ten  conséqueoce '  dêpourvue  de  Èou t  d ro iÈ '

I  I  rA ïsERSBEnG n 'é ta i r  pas  Go s l tua t ton  d ' cn  fa i r c  uD

i  I  quc lconquê  abandon  pouvaor  se rv l r  de  con t rcps rÈ ic  à  unc

;  I  renonc ta t ion  dc  AGACHE à  par t l c  des  d ro i t s  que  lu i  con

I  fe ra i t  son  dêpô t :
. l

i l

Ch l " l ^
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qu '11  cs t  du  r c3 t c  f o r t  c l a i r ,  à  l a  l c c tu r c

du  cou r r i c r  du  7  oc tob rc  1965 ,  Qu€  AGACHE ne  consen ta i t

à  r ucunc  r cs t r l c t i on  à  l a  f acu l t ê  qu ' e l l c  cn tenda i t

g r rdc r  d ' u t i l i s c r  s r  o r rquc  AU  LOT0S  pou r  l c s  ob j c t s

énuoé rés  dans  I ' en reg i s t r eoen t .

cons idé ran t  donc  que  I ' acco rd  donné  Pa r  AGACHE

n 'enpo r ta i t  pasq 'ansac t i on  eÈ  n ' o rgan i sa i t  Pas  une

coex i s tence  de  Ea rgues  d ' a i l l eu r s  sans  ob je t  Pu i sque

RATSERSBERG n 'é ta i t  P roP r i é ta i r e  d ' aucun  en reg i s t r e -

Den t  i  eu  
I  en  rêa l i t é ,  i  I  f au t  I ' ana l yse r  en  une  I  i cence

concédée  g :a tu i t eoen t  Pou r  une  du rée  non  p réc i sée  dans

les  docuoen ts  con t rac tue l s  e t  qu i  é ta i t  Pa r  su i t e  i n -

dé te ro i née  i  que  chaque  Pa r t i e  pouva i t  t  Ee t t r e  f i n
- ,r"s
fâ ' i rou"  

réserve  d 'un  p réav is  convenab le  ;  que  1 'engage-

I  r "nÈ de  AGACHE n 'é tan t  Pes  perpé tue l ,e l l e  é ta i t  l i b re
I

I  
O "  s ' en  dé l i e r  quand  e11e  1e  j uBe ra i t  bon .  spéc ia l eoen t

I  d " t r s  1 ' hypo lhèse  où  e l l e  déc ide ra i t  de  cooae rc i a l i se r
I

I  Oes  p rodu i t s  AU  LOTUS don t  l a  s i o i l a r i t é  avec  l es  a r t i -

|  . l e sLOTUS r i sque ra i t  d ' en t ra i ne r  des  d i f f i cu l t és  :  qu ' i
I

I  es t  pa r  a i l l eu r s  f o r l  c l a i r  que  l ' au to r i sa t i on  S , ra tu i t e
I
I  aonnée  pa r  AGACHE I ' ava i t  é t é  en  f onc t i on  des  ac t i v i t és
I
I  r c spec t i yes  des  deux  soc ié tés  e t  des  raPPor t s  con f i an t s

I  a tab l i s  enÈre  l eu rs  d i r ecÈ ions  s i  b i en  qu ' e l l e  pe rda i t
I

I  . .  va l i d i t é  dès  l o r s  que  su rv i end ra i t  dans  l a  v i e  soc i -

I  a re  de  KATSERSBERG un  chang ,eoen t  qu i  donne ra i t  à  AGACHE

c jo "  nouvea rs  pa r t ena i res  avec  l e  r i sque  que  ce là  cooPor -

Èa i t  d ' o r i en ta t i on  coo6e rc i a l es  ood i f i ées  dans  un  sens

con t ra i r e  à  l a  v i s i on  qu ' e l l e  ava i t  eue  de  ses  i n té rê t s

l o r s  de  l ' a cco rd ;  qu ' i l  su i t  de  l à  que  l ' au to r i sa t i on .

qu i  n rava i t  r i en  d ' i r r évocab le  oêoe  au  p ro f i t  de  KAY

SERSBERG,  p résen ta i t  un  ca rac tè re  i n t u i t u  Pe rsonae  e t

ne  pouva i t  donc  béné f i c i e r  à  BEGHIN  e .n  t an t  que  suc -

cesseu r  à  - t i t r e  un i ve rse l :

Cons idêran t  que  l rau to r i sa t ion  Sr t tu l tG  d tu t l -

l l sa t l ,on  dc  la  dênoo ina t ion  LOTUS sGrs  Gn conséqucncc

déc la rée  c tduquc  à  la  de tc  où  son  sbsorP t ion  P t r  BEGHI I I

!  D la  f l n  à  I ' c r l s rcnce  dc  IA ISERSBERG so i t  l c  2  Jen

v tc r  1969  e t  non ,  coooê  l ' a  d i t  l e  T r ibuna l .  Gn  la l -

ch
.t' 1

29.  3 .8_(datc



747

Ju ln  1965.

sur LA DEttAtlDE El l  I0LtI lE DB L'aCQUISITIOII DB LA ËAnQuE

LOTUS 9

Cons idé ran t  quc  l ' a rS ,uEen t  È i r é  Pa r  BOUSSAC

SAI IT  FRERES du  c r rac tè r c  f r audu leu r  de  I ' acqu i s i t i on

fa i r e  pa r  TATSERSBERG de  l a  Da rque  LoTUS es t ,  un  ooyen

venan t  à  1 ' appu i  des  p ré ten t i ons  dé jà  souo i ses  aux  P re -

l i c r s  Juges  c t  qu i  t enda ien t  à  f a i r e  éca r t e r  ce l l es  de

I ' adve rsa i r e  no taDBen t  en  ce  qu i  conce rne  l a  va l i d i t é

de  l ad i t e  Ea rque :  que  l a  deoande  en  nu l l i t é  ne  sau ra i t

donc  ê t re  déc la rée  i r r ecevab le  su r  1e  f ondeDen t  des

d i spos i t i ons  de  I ' a r t i c l e  564  du  Nouveau  code  de  P ro -

,ô .êdure  C iv i le  in te rd isan t  les  denandes  nouve l les  en  
I

l\r' I
I  appel ;  Irl
I
I  cons idéran t  que  BEGHTN SAT er  KAYSERSBERG op-  

|

I  Oosenr  à  Ia  recevab i l i  t ê  de  1a  deoande  I ' a r t i c le  l89b is  
I

|  -  ^  ' - - - - - ^ r  t ^ -  ^ h l i  I

I  U .  Code  de  Conoe rce  aux  t e rDes  duque l  l es  ob l iS ,a t i ons  
I

I  nées  à  1 ' occas ion  de  l eu r  coooe rce  en t re  coooe rçan t s  I

|  = "  p resc r i ven t  pa r  d i x  ans  s i  e l l es  ne  son t  pas  sou ru i ses

I  a  des  p resc r i p t i ons  spéc ia l es  p l us  cou r tes ;  qu ' à  l ' â / i -

I  aence  1e  t èx te  p rêc i . t é  n ' es t  pas  app l i cab le  à  une  de -

I  oanCc  en  nu l l i t é  d ' une  o t rque  don t  l a  P resc r i p t i on  es t

I  
a ren tena i re  con fo roêoenÈ  Eu I  d i s l os iÈ ions  de  l ' a r t i c l e

' 1n2262  
du  Code  C i v i l  I

| \ ; ; '  Que  l a  deoande  en  nu l l i r ê  se re  donc  e rao inêe
I
I  

" u  
f ond  I

T
I
I  Cons idé ran t  que  AGACHE n 'ayan t  Pas  accédé  au

I  souha i t  d 'acquér i r  ra  Darque  AU to rus  expr ioê  Par

I  * ^ t tERSBERG,  ce l le -c i  au re i t  Pu  renoncer  au  béné f i ce

I  O 'unc  au to r i sa t ion  d 'u t i l i sa t ion  Sra tu i te  oa is  p réca i rc
I
I  qu f  ne  lu t  p rocura l t  tucunc  sécur i tê  Ju r id ique  .  Quê

I  I  n ren  eyan t  r ien  fa i t ,  c l l e  ava iÈ  accep té  les  inconvé-

:  I  n l co ts  de  la  s l tua t ion  décou lan t  de  ce t tc  au to r i sa t ion

i  I  G t .  sau f  à  Danquer  à  la  loyau té  cnYcrs  le  Go-Gont rac -

;  I  t rn t .  sG pouva l t  Gn  rcchcrchêr  la  conso l ida t ion  Par

:  I  
des  ag isse 'enss  dc  naru rc  à  a f fa ib r i r  l es  d ro i t s  de

=  I  AGACHE sur  sa  oê !Qu! .

ch 1" /^

29 .  3 .  Edatc



748

Cons ldé ran t cependan tqu t x ,ATsERsBEnGGs tdc -

vGnuQProPr i é ta i r cd .uneE6rqu€Lo lusseu leDGn tdeu r

oo i s  ap rès  l , acco rd  ob t cnu  dc  AGACHE:  quc  l c s  l e t t r es

échangécsGnseP teob re -oc tob rc l 965nGfon t t ucune

a l l us i on  à  un  ôépô t  n i t t '  su r  l c  po in t  d ' ô t r c  ac  qu la

Pa r  r ^ Ï sERSBERG;  que  d ,au t re  Pa r t ,  r i en  n ' ê tab l i t  qu ' en

t r c  l ed i t  acco rd  c t  l ' a c te  d ' acqu i s i t i on  passé  1e  l 5

déceob re  ayec  DORLAND e t  GRET,  l (ATSERSBERG a i t  i n f o roé

AGACHE de  Son  p ro j e t ;  qu ' au  deoeu ranÈ ,  ce là  n ' es t  oêoc

Pasa l l éguéParK^ ISERSBERGqu iaa ins i l a i sséAGACHE

dans  I ' i gno rance  d ' un  f a i t  nouveau  qu 'e l  1e  au ra i t  eu

lep lusg rand in tê rê tàconna i t r epa rcequ ' i l ood i f i a i t

. /  .

l e s  cond i r i ons  de  1 ' emp lo i  de  l a  dénomina t i on  LOTUS eo

le  l i bé ran r  d ' une  t o ta l e  dépendance  à  l ' éga rd  du  bon+  lT * f o tdeÆAOIE
I(é f \  r €  r r L ' s ' " " : ; " :  

^ - ; - : -  . - r ,  -  d i  qc i nu l " . r on  oa in ten . i t  I
} 1 , , . , . r q r .  fU  f ,F tU l  ;  qu ' une  t e l l e  d i ss i ou la t i on  oa  

$  |

I  i aACHE dans  l a  c royance  que  ce t  eop lo i  s ' e f f ec tua i t ' en  
H

I  " e r t u  
de  son  au to r i sa t i on  a l o r s  qu ' i l  s ' appuya i t  auss i  

II  
r o i t  de  marque  '  I

I  " t r  
un  d ro i t  de  marque '

rl
I  aons idéran t  que  ne  percevan t  pas  r ,aob igû i té  

I

I  o "  ra  s i ruaÈ ion .  AGAcHE e t  ses  successeurs  on t  Ia i ssé  
I

|  * ^ tsERsBERc pu is  BEGHI I I  e t  BEGHTN sAT u t i r i se r  une  
I

I  , " rque  don t ,  fau te  d ravo i r  l eu r  a t ten t ion  a t t i rée  su r  
I

I  ,on  ex is tence ,  i l s  ne  pouva ien t  déce le r  le  ca rac tè re  
I

I  .on r re fa isanr  e r  don t  I ' eop lo i  é ta i r  g ros  de  r i sques  
I

|  -  t a - - -  t r a i ? e  e i n s i  a f f e c t é s  d ' u n e  v u l n é -  |l ^  pour  lq r rs  p ropres  d ro i t s ,  a ins i  a f  fec tés  d 'une  vu lné-  
I

u  rab i l i t é  d 'au tan t  p lus  redou tab le  qu ' i1s  n 'en  ava ien !  
I

I  0 " "  consc ience ;  que  la  lo ind re  nég l igence  lo rs  du  re -  
I

I  
"ouve l leoen t  

du  dépô t  l l t  LoT0s  (  re ta rd  ou  oo iss ion  
I

I  u "  la  BenÈ ion  du  renou îe l leoen t )  Pour ra i t  fa i re  perd re  
I

|  
"on  

an té r io r i té  à  leu r  Darque  au  p ro f i t  de  LOTUS'  deve-  
|

|  , r , r .  Darquc  p reo iè re :  quc  de  p lus '  dès  lo rs  que  1 'e rn fo i l

|  . " r ton  dp  s igne  lo lus  sc  ra t tacha i r  à  un  d ro i r  appsr -  
|

I  a . r r " r , .  à  IA I5ER5BERG,  t l  n 'é ta i t  Pas  e rc lu  que  ce l le -  
I

| "1s ,en f l tunGarDeeoYued.unedêchéancedesdro i t s l ,

I I Eur lc rarquc ro u)rus I
Jl I  ch l : /A
I  I  cons ldérant  qu ' l l  y  a  l i cu  dc  conc lurc  sur  cc  I
t  

I  
po tnr  qu.cn sc  reodant  propr lê ta l rc  de la  oarque tor t ts '  

I  
darc  29 '3 '8
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f l fÈgnSBERG a  su i v i  son  i n tè rê t  P roPrG  tu  aép r1s  dcs

d ro i t s  de  AGACHE su r  l a  oa rque  Au  Lo rus  con r re  l esquc l s

scs  ag i sseoen ts  é ta i en t  d i r i gés  G t  dans  dcs  c i r cons tan -

ccs  ps r t i cu l i è reocn t  r ép réhcns ib l es  pu i sque  l cu r  G f t r -

cac l t é  é ta i t  f avo r i sée  Pa r  l ' au to r i sa t i on  qu i  l u i  ava i t

é té  consen t i e  G t  don t  l ' i n sc r i p t i on  Eu  Reg i sÈ re  Na t i ona

dcs  l l a rques  en  l g72  es t  t r ès  s i gn i f i ca t l ve  des  t van ta -

EesqueBEGHINsA Iêna t t enda i t enco reàce t t eépoque .

t  r ooPe r  I  e

LOTUS Par

Cons idé ran t  qu ' accoop l i e  dans  un  esp r i t  de

e t  de  dup l i c i t é ,  l ' a cqu i s i t i on  de  l a  oa rque

KATSERSBERG es t  f r audu leuse

s i  I ' a c t c  r cc t i f i ca t i f  du  lO  décenb re

l ' i n sc r i g t l on  t u  Rcg l s t r e  Na t i ona l  des

cess ioo  dc  l a  oa rque  lU  LOTUS pa r  AGACHE

Cons idé ran t  que  dans  l a  n i se  en  oeuv re  de  l a

règ le , , 1a  f r aude  co r roEp t  t ou t "  l a  sanc t i on  adéqua te

es t  ce l l e  qu i  r e t r e t  l es  choses  en  l ' é t a t  où  e l l es  se

t rouva ien t  avan t  I ' a c te  f r audu leux  don t  e l  l e  ann ih i l e

l es  e f f e t s  dommageab les :  qu ' i l  se ra  en  conséquence  f a i t

d ro i  t  à  1a  demande  de  BOUSS.TC SA I l i T  FRERES en  nu l l i t é

de lacess ionde laBa rqueLoTUs fa i t ePa rDORLANDec

GRET à  KAYSERSBERG e t  j ugê  que  BEGHIN  SAY ne  d i spose

d ,aucun  d ro i t  su r  l ad i t e  oa rque  don t  e l l e  a  r enouve lé

l e  dépô t .

suR LES I'ROIÎS DB HATQUB DE BOUSSAC SAIll l  FIEBUS

Cons idéTao tqueBEGHINSATe tKATSERSBERG

étan t ,  Pou r  l es  Do t i f s  sus -exposés '  p r i vés  de  t ou t

d ro i t  de  Da rquc  su r  l a  dénoo ina t i on  LO ÎUS ,  i l  en  résu I -

Èe  que  1a  ques t i on  de  1 ' an té r i o r i t é  d ' une  oa rque  su r

l r au t re  n tes t  P lus  dans  l c  déba t '

Cons idé ranÈqu t i l  n ' cn  cs t  Pas  oo ins  u t l l e '

à  t iÈ re  subs id i a i r c . de  sou l i goe rI
É

T
t

quc

1971.  t  pero l ,s

l {a rques  dc  la

Ch . . - l o /A

29.  3 .datc
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ô  D IJFOUR,c  
I  c3 t  cn  r " v t nchc  l ' e c t c  d ' aPPor t  du  22  Ju i l -

l d ' .  1968  qu l  Gn  r  t r ans fé ré  l a  I a  p rop r i é té .  l es  oen -

t i ons  oêoes  de  I  r ac te  r cc t i f i ca t i f  con f i r oan t  du  r cs te

quc  I a  ycn t c  de  I 968  ê ta i t  P t r f a i t e  s ' aB i ssan t  dc  l ad i -

t ê  oa  rQuc  ;

é ta i t  donc

dc  1959  a

que  1e  Conso rÈ1uo  Géné ra I  Te r t i l e  (

b i en  t i t u l a i r e  de  I a  Ea rque  l o r sque

é té  renouve lé  l e  9  oa i  L974  ;

er .  DUFOR

le  dépô t

qu 'auss i  b i en  ,  ou l  au t re  que  l u i  n ' au ra i t

eu  qua l i , t é  Pou r  opé re r  ce  renouve l l eoen t  qu i  l ' a  donc

é té  pa r  l e  vê r i t ab le  P rop r i é ta i r e ,  à  bonne  da te  e t  avec

oen t i on  exg l i c i t e  du  renouve l l eEen t ;

que  l e  d ro i t  su r  l a

de  1a  1ég i s l a t i on  en  v i gueu r  en

le  dénô t ,  à  cond i t i on  qu ' i l  so i t

aa rque  a  sous  l ' eoP i re

1974  une  un ique  sou rce :

en reg i s t r é  ;

-

;

a
I
a
È

que  I ' en reg i s t r emen t  con fè re  à  1a  aa rque  sa

va l i d i t . é  dans  1a  po r t ée  décou lan t  des  g l en t i ons  du  dépô t

qu .  i I  s , ag i sse  du  po in t  de  dépa r t  de  l a  va l i d i t é ,  du

dooa ine  de  p rocec t i on  ou  du  ca rac tè re  de  renouve l l e -

Den t , .  aucun  é l éoen t  ex t r i nsèque  au  dépô t  ne  Pouvan t

a f f ec te r  I e  con tenu  du  d ro i t  a i ns i  c réé ;

I  _qu .en  pa r t i cu l i e r  I ' a r t i c l e  l 4  de  1a  l o i  du

31  déceob re  1964 .  êo  énonçan t  que  "  t ouÈe  ood i f i ca t i on

au  d ro iÈ  po l r t an t  su r  une  Da rque  ne  se ra  oPPosab le  au l

t i e r s  que  pa r  oen t i on  Eu  Reg i s t r e  Na t i ona l  des  Ha rques "

ne  conÈ ien t  aucune  d i spos i t i on  Po r teuse  d ' uoe  sanc t i on

s t t e i g ,nan t  en  Èou t  ou  Ps r t i e  l es  d ro i t s  du  cess ionna i re

de  l a  Ea rque  a tan t  c f f c c tuê  un  dépô t  en  renouve l l eoen t ;

qu ' i 1  n ,éd i c te  aucun  dé1a i  passé  l eque l  1e  d ro i t  de

Darque  se fa i t  pe rdu  ou  aoo ind r i  e t  se  bo rne  à  p révo i r

une Lnopposab i l l t é  d 'a l l l eu rs  teopzora l re  qu i  p rend  f in

avcc  l .accoop l l sscocn t  de  la  fo rna l t tê  Gt  qu t  t  Pour

c f fe t  d 'eapêc t re r  l c  cess lonna l rG,  tan t  qu t i l  cs t  dé fa i f -

l an t ,  de  se  p réva lo l r  de  6es  d ro i t s  à  I ' encon t rc  dcs

t ia rs  qu i  l cu r  tPPor tGot  coDt rad ic t lon i  qu 'a ins i  1c
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cc3 t l onna l r c  qu i  n ' !  pss  l n r c r l t  l a  Eu t t t i on  nC  PCu t

ag ' l r  co  Jus t i cG  Pou r  ob ten i r  P ro tGc l l on  de  s t  D6 rquc

ion t re  des  tB tG io tGs .  l a  Poss ib l l i t é  dc  f a i r c  opé re r

unc  sa i s i e - con t r c façon  nc  l u i  é tan t  Pss  ouYc rÈc  non

p lus  quc  cc l l c  d ' a r s l gnc r  l es  au t cu rs  d ' ag i sseoen ts

l l l i c i t es ;  quc  I ' i n sc r i p t i on .  quand  e l t c  su rv i cn t '  3e t

f i n  à  cc t t c  p r ra l ys i c  aa i s  ssns  rê t r oac t i v i t ê  de  so r t c

quc  l ' a c t i on  engagéc  ap rès  qu ' c l I e  a i t  Gu  l i eu  ne  sau -

. r a i t  cooPrend re  l es  ac tes  qu i  l u i  son t  8n tê r i eu rs  dans

1e  chaap  de  l , i n c r i n i na t i on :  que  I ' ob l i ga t i on  f a i t e

au  cess ionna i re  de  l a  aa rque  cooPor te  donc  b i en  une

sanc t i on  e f f ec t i ve  qu i  t ou te fo i s  ne  t ouche  qu 'au  oode

d 'exe rc i ce  du  d ro i t  e t  non  à  sa  c réa t i on '

Cons idê ran t  qu ' i l  su i t  de  ce  qu i  p récède  que

ledépô te f f ec tué le9oa i l 97ôPa r l eConso r t i uoGé-

nê ra t  Tex t i l e  n ' a  pas  pe rdu  son  ca rac tè re  de  renouve l -

I eoen ten ra i sonde lada teà laque l l eaé té i nsc r i ' l e

I a  cess ion ;  que  l es  d ro i t s  de  BOUSSÀC SA I I i T  FRERES su r

l a  aa rque  a I I  t o l us  reEon ten t  à  1959 :  qu ' a i ns i ,  oêoe  s i

BEGHIN  SAT  e t  KATSERSBER 'G  n ' ava ien t  vu '  € t r  r a i son  de

Ia  f r aude ,  l eu rs  d ro i t s  r édu i t s  à  r i en  su r  1a  Ea rque

LOIUSdéposéeen1965 ,c ' es tà l aEa rqueÀuLOTUSque

dev ra i t  ê t r e  r econnue  I ' an té r i o r i t é  '

sURLADE} |A I |DEEt |DECEEAI |CEDBLA} |ARQUEAULoTUS

Cons idé ran t  qu ' i l  conv ien t  de  rappe le r  que  s i

KATSERSBERG ava i t  c ru  devo i r  so l l i c i t e r  1 ' au to r i saÈ ion

de  AGACHE Pou r  u t i l i se r  l a  Da rque  U )TUS '  G 'es t  que

les  p rodu l t s  qu ' c l l e  P ro je ta i t  de  coEDerc ia l i s c r '  ê t -

t r a i en t  à  1 ' év i deoce '  sau f  l es  pap ie r s  hyg ién iques '

dans  l a  f l nge r i e  de  co rPs  ou  de  oéna8c  v i sé  au  dépô t

don t  AGACHE é ta i t  t l t u l a i r e '

I
d
r,

T
t
a
È

Cons ldê ran t  qÛc

BEÎG  Pou r  dcs  l oucho l rg '

dc  bébés  eYan t  r cPosê  su r

l ' eop lo i  de  ! , ( )TUS Par  f  A ISERS-

pag lc rs  hYg lên lquee  Gt  coucheg

lc  conscn teDent  dc  AGACHE' da t€9 .3 .89
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cucun  dou te  qu ' 11  consÈ i t u t i t  unc  e rp l o i t a -

oe rquc  dénoo ina t i v c  f o raée  t vec  L0 ÎUS  c t

con t r sc té  t l o t  dépou rYU r  dc  oêoe  quc  i l  l a '

,  dc  t ou t  ca rec tè re  d l s t i nc t j ' f  c t  sans  aucun

un  g raph l soc  Pa r t i cu l l c r .

Cons idé ranÈ  que  I ' au to r i sa t i on  8 ' r a tu i t e  ac -

co rdée  pa r  AGACHE é tan t  deYcnue  Caduque  avec  son  abso rp -

t i on  pa r  BEGHIN  1e  2  j anv ie r  1969 ,  l ' e xp lo i t a t i on  LOTUS

nrGn  a  p8s  oo ins  con t i nué  s tns  sG  heu r te r  à  une  oan i f es -

t a t i on  de  vo lon té  conÈra i r e  des  successeu rs  de  AGACHE

jusqu 'au  l l  Da rs  l g77  '  da te  de  l a  I e t t r e  p ré rappe lée

du  Cab ine t  BUGNION:  qu ' une  t e l l e  s i t ua t i on  n ' ê ta i t  Pas

le  r ésu l t a t  d ' une  s i op le  t o l é rance :  que  1 ' au to r i sa t i on '

oa lg rê  sa  caduc i t é ,  dé rou la i t  ses  e f f e t s  dans  l a  aesu re

où  i 1  n ,ava i r  pas  é té  no t i f i é  avec  p réav i s  à  BEGHIN  pu i s

BEGHIN  SAY qu 'e l l e  n ' é ta i t  p l us  va lab ]  e :  que  BEGHIN  SAT

se ra iÈ  d ,  au tan t  p l us  oa l  venue  de  l e  con tes te r  qu ,  e1  l e

ava i t  j ugé  oppo r tun  en  l g72  d ' i nsc r i r e  l ' a cco rd  de  r96

Cons idé ran tqu ,aux te raesde l . a r t i c l e5c .2

de  l a  Conven r i on  d 'Un ion  de  PARIS ,  l ' eop lo i  d ' une  Ea rque '

pa r  l e  p roP r i é ta i r e '  sous  une  f o rne  qu i  d i f f è re  Pa r  des

é1éoenEs  n ' a l t é ran t  Pas  l e  ca rac tè re  d i s t i nc t i f  de  1a

Ea rque  dans  l a  f o roe  où  e l l e  a  ê té  en reg i s t r ée  dans

l , un  des  pa i s  de  I 'Un ion ,  n ' en t ra i ne ra  Pas  l ' i n va l i da -

t i on  de  1 .  en reg i sÈ re t ren t  e t  ne  d i a i nue ra  Pas  1a  P ro tec -

È ion  acco rdée  à  l a  Ea rque '

Cons idé ran t  que  Pa r  r é fé rence  au  t ex te  c i -

dessus ,  l ' u sage  de  l a  Da rque  LOT I IS  Pou rsu j ' v i e  j usqu 'au

I t ' oa r s  l g77  dans  l e  cad re  de  l ' au to r i sa l i on  de  seP-

teEb re  oc tob rc  1965  do i t  ê t r e  r ega rdé  coDoc  une  e rp l o i

t a t l . on  dc  l a  Ds rque  a l t  LO Î0S  oe t t t n t  en  échec  1 ' ac t i on

cn  dêchêa i ce  pu i sque  l a  pé r i ode  de  5  ans  v i sée  e t  I ' a r -

t l c l e  l l  de  l a  l o i  du  3 l  dêcenb re  1964  coooença l t  1e

2E  oc tob rc  D?5

da tc  . . 29 .3
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.  Cons ldé ran t  qu ' à  adoc t t r c  oâoe  9uG.  coone

l c  aou t l cnncn t  BEGHIN  SAT  G t  IA ISERSBERG.  I ' eop lo i  de

la  oa rque  TOTUS pa r  BEGHIN  SAT  nc  pu i sse  s ' i den t i f i e r

à  unc  c rp l o i t a t i on  de  l a  D t rque  AU  LOTUS ,  i l  s ' i opo

se ra i t  d ' obse rYGr

que  s i  l o r s  dc  I ' a cco rd  de  1965 ,  AGACHE

n 'ava iÈ  p8s  éca r t é  1 ' éven tua l  i  t é  d ' unc

p rêsence  s i ou l t aoée  su r  l e  oa rché  de  sa

l i nge r i e  t r ad i t i onne l l e  en  co ton ,  l i n  e t c .  .

e t  d ' a r t i c l es  de  subs t i t u t i on  à  base  de  ce l

l u l ose ,  r l t e  r ap ide  évo lu t i on  soc io l og ique

a  en  que lques  annêes  condu i t  I a  c l i en tè l e

à  un  recou rs  de  91us  en  p l us  l a rge  à  des

p rodu i t s  en  pap ie r  j ecab les  au  dé t r i u ren t

d ' ob je t s  l avab les ;

que  l a  r eS ress ion  de  ces  de rn ie r s  ne  Pouva i

qu ' i nc i t e r  des  en t rep r i ses  t ex t i l e s  coome  l e

Conso r t  i u t r  Géné ra l  Tex t i l e  à  une  d i ve rs i f i -

ca t i on  l eu r  f a i san t  p rend re  pos i t i on  su r

l e  c réneau  en  vo ie  de  déve loppeoen t  r éceE-

Den t  ouve r t .

qu ' e f f ec t i veoen t  l e  Conso r t i uo  s ' es t  l ancé

dans  l a  coaoe rc i a l i sa t i on  d ' a r t i c l es ,  t e l s

I es  couches  de  bêbés ,  d i r ec teoen t  oPposés

su r  l e  oa rché  au r  p rodu i t s  LOTUS:  quc  s ' i l

se  p l aça i t  a i ns i  dans  l e  f êoe  chaop  concu r -

ren t i e l  que  des  soc ié tés  PaPe t i è res  coaae

BEGHIN  SAY ,  i l  n ' é t a i t  év i deomen t  Pas  con -

venab le  que  des  a r t i c l es  s i n i l a i r es  oa i s

de  p rovenances  d i f f é ren tes  f ussen t  o f f e r t s

'  au  pub l i c  sous  deu r  dénoo ina t i ons  auss i

vo is ines quc LOTUS ct  AI I  LOÎUS

que  l es  p rodu i t s  du  Conso r t i uo  concu r rençan

ceu r  de  BEGHIN  SA I  on t  donc  é té  couv€ r t s

dc  l a  Darque  PBAUDOUCE cnco rc  ac tuc l l eoen t

Gn  usage  t aod i s  quc  BEGHI I I  SA I  pe rs i s t a l t

dans  l ' cop lo l  du  c i gnc  t  TUS  oêoc  cp rès  l c

cou r r l c r  du  Ccb lnc t  BUGl l IO t l  G t  oo t touen t

pcndan t  l c s  t r ac t s t i ons  oenêes  en t rG  l es

pa r t i c s  Pou r  abos t l r  à  un  ecco rd  e t  donc

l ' échec  a  cn  l 98O dé te ro i né  BOUSSAC SA I I i T

I
I
I

I
i
!
I

t
I

datc .29 '3 .8
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Cons idé r t n t  q r r  dÊ  l ' enseob le  des  f a i  t s  sus -

c rposés  i l  r c sso r t  que  BOUSSAC SA INT  FRERES es t  b i en

fondécàsGpréva lo i r d .unec l cuse lég i t i oeà lanon -

exp lo i t a t l onGÈno tsDEen tPou r l apé r i odcPos té r i cu re

tu l lD t r s rgTTdu ran t l aquc l l e l esp ré t cn t i onsa f f i -

chêesPsrBEGl | I t |SATsur ledénoo inaGionLo lus rév

uncon f l i t en t redeu rDa rquesdon tchacune r i squa i t

d rê t re  a rguée  de  con t re façon ,  é tanÈ  sou l i gné  qu 'eu

éga rd  8u r  Pou rpa r l e r s  condu i t s  en t re  l es  Pa r t i es '  l a

dé l i v rance  de  l t ass i gna t i on  es t  i n t e r venue  dans  un  dé -

l a i  r a i sonnab le  exc luan t  gu ' on  pu i sse  reP roche r  à

BoUSSACSAINTFRERESunenég l i gencedans la reche rche

d 'une  so lu t i on  au  I  i t i ge  '

Cons idé ran t  qu ' a i ns i  y -a - t - i I  l i eu  de  débou -

te r  BEGHIN  SAT  de  son  ac t i on  en  déchéance '

SUR LES PRETEXTIOIIS DE BOUSSAC SAINT FRERES

Cons idéran tqueBoUsSAcsAINTFR'ERESnedeoan

de pas  qu ' i l  so i t  fa i t  dé fense  à  BEGHIN SAT de  se  ser -

v i r  de  I a  oa rque  IOTUS,  s€  bo rnan t  à  p ré tend re  que

ceÈ te  u r i r i sa t i on  ne  res te  pas  g raÈu i t e  e t  donne  l i eu

au  pa ieoen t  d ' une  redeYance  ;

'  Cons idé ran t  que  ce l t e  r êc l aoa t i on  es l  j us te

dans  son  p r i nc iPe ;  qu ' à  bon  d ro i t  I e  j ugeoen t  I ' a  ac -

qus i l l i e  Pou r  I ' eop lo i  de  l a  aa rque  f a i t  à  Pa r t i r  du

l6  JANVIER l 9?5 ;  9u ' au r  f i ns  d '  r ecue i l l i r  l e s  é l éoen t

nécessa i resSuca l cu lde la redevance i l ao rdonnéune

e rpe r t i seS  quc  ce t t e  l esu re  ' se rE  con f i r oée  :

SUI LTAPPLICAÎIOT DE LIARIICLE 7OO DU IIOTIVEAO CODE DB

PTOCEDUTE CIVILB

Cons ldéran t  qu '11  sera i t 1nêqu i tab lc  ôe  la l s -

FRERES lcs  f ra i s  non
6Gr  à  l c  cha rgc  dc  BOUSSAC SA INT

coop r l ' s  dans  l es  déPens  e rPosés dsns  1a  P rocêdu re  Pou r
datc

ch r'1
29.  3- .



PAR CES I IOT IPS Gt  GGut  aon  Gon t r t l r c t  dca

Prc r i c ra  Jugce

S ta tuao t '  coEoe  su i t e  à  un  a r rê t  de  cassa t i on

rendu  1e  2 t  j u i n  1986  PEr  l a  Chaob re  Coooe rc i a l e  de

1a  Cou r  de  CassaÈ ion '  su r  1 ' 8PPGI  f ô roé  Pa r  l a  soc ié té

BEGHIN  SA Ï  con t re  1e  j ugeoen t  du  T r i buna l  de  Grande

Ins tance  de  L ILLE  du  20  oc tob re  1982 '

p ronoocc  l a  o i se  ho rs  de  cause  de  FRA i iCOIS

e  e t  DARROUSEZ,  synd i cs  au  règ leoen t  j ud i c i a i r e  de  I a

soc iê téBoUSSAcSAI I i TFRERES,€ tdecHASSAGN0 l i , ado i -

n i s t r aEeu r  j ud i c i a i r e  P rov i so i r e  de  l ad i t e  soc ié té  '

ro  ié fense de ses

à l l oué  1e  oon tan t

dooae  ac te

ven t i on  e t  r e j eÈan t

soc ié tés  BEGHl l i  SA Ï
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lég i t l ocs  i n t é rê t s ;  qu ' i I  l u i  se ra

j us t i f i ê  i nd iqué  au  d i sPos i t i f ;

à  1a  SA-  KATSERSBERG

l ' apPe l  e t  Èou tes  I es

E t  I (AYSERSBERG.

de  son  i n te r -

denandes  des

COI IF IR I IE  l c  Joge leo t  en  ce  qu ' i l  a  cons ta te

l acaduc i t éde l . au to r i sa t i ond 'uÈ i l i se r l aoa rque

Lo lusdonnéePar l esE ts .AGACHEà . raCar tonne r i cde

KA ïSERSBERG en  d i san t  t ou te fo i s  que  ce t t e  caduc i t é

es t  i nÈe r :3ng  j -  
e t  non ,

coooe  i nd iquê  dans  l c  j ugenen t '  depu i s  l {A I - JU IN  1966 :

Pj lnooc !  la  ou l l t té  de  la  cess ion  de  la

oerque  LOTUS 53O 452  |  2ô6  212  fa i t  l e  20  dêceobre
.1965Par lasoc iê téDoRLÀNDetGREIà IaCar tonner ie

dc  fATSERSBERG;

d i t  que  ia  soc ié té  BEGHI I I  SAI  ne  d ispose

d 'aucun  d ro i t  su r  cc t te  Darque  don t  le  dépô t  a  é té

renouvc léPt rscsso iog lc l4av r i l l gsoavcc tod .cn-

rcg isÈreDcnÈ l l53O?9 c t  don t  la  SA '  IATSERSBERG Gst
I
a
d

I
I
a
È

ch l? .1  À
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t , ess ionna i r c  ù  l r t l t r  r l l l t t  Pô r  acÈe  i nsc r i t  t u

Reg i s t r c  Na t i ona l  dcs  l l a rques  sous  l e  No  026  359 ;

d l t  quc  l c  dépô tc  113  2ea  e f f cc tué  Pa r  l c

Conso r t i uD  Géné ra l  Te r t l l e  l e  9  oa i  t 974  G t  en reB i s t r é

sous  l e  No  9Of  83O vau t  coooe  dépô t  en  rgnouve l l eoen t

du  dépô t  de  l a  Ee rque  LO ÎUS  opé ré  I e  8  j u i n  1959  e t

enreg is t ré  sous  le  !1 "  26  288  e t  que  la  soc ié tê  BoussAc

SAINT FREREST au l  d ro i t s  du  Consor t iuo  Généra l  l e r t i l r

peu t  s 'en  Préva lo i r  en  tan t  que  te l :

coo f i r l e  l e  j uge reo t  en  ce  qu ' i l  a  cons ta tè

que  BEGHIN  SAT  a  u t i l i sé ,  sans  d ro i t  n i  t i t r e '  l a

oa rque  LOTUS e r  ce  depu i s  l e  l 6  j anv ie r  1975  e t  en

ce  qu ' i l  a  o rdonné  une  expe r t i se  e t  dés igné  Jean  CLARA

pou r  p ropose r  un  oode  de  ca l cu l  de  f  i ndeon i t é  d ' u t i -

l i sa t i on  de  l a  oa rque ;

d i t  que ,  Pa r  aPP l i ca t i on  de  I ' a r t i c l e  5c -2

de  l a  Conven t i on  d 'Un ion  de  Pa r i s '  que  l a  Ba rque

au  LoTUS do i t  ê t r e  cons idé rée  coooe  ayan t  é té  exp lo i

sous  l a  f o roe  LOTUS Pa r  l a  soc ié té  BEGHIN  SA I  e t  qu ' en

rou r  é ra r  de  cause  l a  soc ié té  BoussAc  SA INT  FRERES

esÈ  en  d ro i t  d ' i nvoque r  une  e r cuse  l ég i t i ae  à  1a

non -e rp lo i t aÈ ion  de  I ad i t e  oa rque ;
t

débou te  en  conséquence  BEGHIN  SAY de  sa

deoande  en  déchéanc  e  des  d ro i t s  de  BOUSSAC SA IN Î

FRERES su r  l a  Da rque  tU  LOTUS;

Gooda roc  l a  soc ié té  BEGHIN  SAT  à  paye r  à  l a

soc ié té  BOUSSAC SA INT  FRERES au  t i t r e  de  I ' a r t i c l c

. 700  du  Nouveau  Code  de  P rocédu re  c i v i l e  l a  soEoe  de

E0 OOO hàncg.

d t t que leseoc ié tésBEGHINSAIG t I ^ I sEns -

BERG suppo r te ron t  l c s  dépens  de  I  t  appc l  t vec  l e  béné -

f l ce  de  l ' e r t i c l c  699  du  nouve tu  code  de  p rocédu rc

c l v i  I  e  pou r  l l '  I IOBEAU .  Avoué  .

)

a

-

J
a
t
a
È

da tc  29  . 3 ,



7 5 7

BIBLIOGRAPHIE

I - OT'VRAGES GENERAUX :

- CHAVANNE (Albert) et BURST (Jean-Jacques), Droit de la
propr ié té industr ie l le ,  Préc is  Dal loz,  4e édi t ion L993 i

- BERTRÀND (André), La propriété intel lectuelle l ivre II ,
marques et brevets , dessins et modèles, édit ion Delmas
1995  i

CADIET (Loic) ,  Dro i t  jud ic ia i re  pr ivé,  L i tec L992 i

-  CROZE (H .  )  e t  MOREL (Ch .  ) ,  P rocédure  c i v i l e '  P .U .F .  1988  i

DEHAUT (M. ) et PLASSERAUD (C. ), Marques : création -

valorisation - protection , dossiers pratiquesr édit ions
Francis Lefebvre L994 i

-  MÀTHELY (Pau]) ,  Le dro i t  f rançais  des s ignes d is t inct i fs ,
édit ions du journal des notaires et des avocats L984 i

- ITIATHELY (PauI), Le nouveau droit français des marquest
édit ions du journal des notaires et des avocats L994 ,

- POUILLET, Trait,é des marques de fabrique eL de la
concurrence déIoyale, Tail lefer et Claro t L9L2 i

-  ROUBIER (PauI) ,  Le dro i t  t rans i to i re ,  DaI Ioz -  S i rey,
2e  éd i t i on  1960  i

- ROUBIER (paul), Le droit de Ia propriété industriel let
2 voJ- . ,  S i rey L952 et  1954 i

sOLUs  (H . )  e t  PERROT (R . ) ,  D ro i t  j ud i c ia i re  p r i vé {  t . I
(int,roducùion, notions fondamentales et organisation
jud i c i a i r e ) r  1961  ;  t . I I  ( compé t ,ence ) ,  L97 .3  I  t . I I I

lprocédure de première instance) ,  1991,  Si rey ,

- RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), fraité de droit
commerc ia l ,  t . 1  ,  L .G .D .J .  15e  éd i t i on  1993  i



7s8

SAINT-GAL (Yves), Protection et défense des marques de
fabr ique,  Delmas 5e édi t ion,  mise à jour  L992 î

STARCK (Bor i -s) ,  Dro i t  c iv i l  ,  t .2  (obt igat , ions) ,  3e édi t ion,
L i t ec  1989  i

-  VINCENT (Jean)  et  GUINCHARD (Serge) ,  Procédure c iv i le ,
P réc i s  Da l l oz ,  23e  éd i t i on  L994  i

II - OTIVRAGES SPECIALISES :

-  AZEMA (Jacques) ,  Lamy dro i t  comrnerc ia l  1996,  margues '
no  2099  t

BAUMANN (Denise) ,  L 'ob l igat , ion d 'explo i ter  les marques
en droit,  français et al l-emand, Economica L978;

BONNARD (Hervé ) ,  Ju r i s - c lasseu r  marques ,  f asc .75L0 ,
Contrefaçon de marque i

CAS (Gérard) et BOUT (Roger), Lamy Droit '  économique L997;

CHAVANNE (Albert), Répertoire Dalloz, commercial no 4'
Marque de fabrique , de conmerce et de services i

Col loque I .R.P. I .  ,  Lê nouveau dro i t  des marques en France,
L i t ec  1991  i

Colloque sur Le Rhin, Usage et non usage des marquest
édit ions Compu mark L973 i

-  GAUTIER (P ie r re -Yves ) ,  Ju r i s - c lasseu r  marques ,  f asc .7405 ,
Perte du droit sur la marque : renonciation, déchéance,
nu l l i t é  i

JOUINOT-LAFAILLE (Sylvie), Juris-classeur marçlues'
fasc.76LO, Lê marque conmunauta i re î

- Memento pratiguer Francis LEFEBVRE, Droit des affaires,
1 -995 -1996  no  6948  i

PLAISANT (Rober t ) ,  Jur is-c lasseur  marques,  fasc.  L4
(ancienne édit, ion, L987) , Perte du droit - déchéance faute
d 'explo i ta t ion i

PLAISANT (Rober t ) ,  Jur is-c lasseur  marques,  fasc.L6
(ancienne édi t ion,  L980) ,  Marques soumises à des règles
spécia les ;



7s9

-  PLAISANT (Rober t , ) ,  Jur is-c lasseur  marques,  fasc '  31
(anc ienne  éd i t i on ,  1990)  '  Pou rsu i tes ;

-  THRIERR (A la in ) ,  Ju r i s - c lasseu r  marques ,  f asc '  7225 ,
Renouvellement;

-  THRIERR (A la in ) ,  Ju r i s - c lasseu r  marques ,  f asc '  7720 ,
Convention de Paris i

-  THRIERR (A la in ) ,  Ju r i s - c lasseu r  marques ,  f asc '  7730 t
Arrangements internationaux i

-  T ravaux  de  1 'A . I .P .P . f . r  Cond i t i ons  de  l ' u sage  pou r
I,acquisit ion et }e maintien de la marque enregistréet
quest ion 92A,  Sydney 10-15 avr i l  1988 i

ZANELLA (Chr is t i t re) ,  Jur is-c lasseur  marques,  fasc.7t30,
Les marques soumisés à des règles spéciales : vins - tabac
et alcool langue française i

III : ARTICIES Er NOTES DE WRISPRUDENCE S

- AZEMA (Jacques), note sous Tribunal de Grande Instance
d,Amieàs , g air i i f  Lg87 , Tribunal de Grande Instance de
Pa r i s ,  2  oc tob re  L987 ,  R .D .P . I .  1990  no  27  p ' 89  i

- AZEMjA (Jacques), Commentaire de Ia loi du 4 janvier L99Lt
R .T .D .  Com.  1991  p .1 t

- BAUDIN (R. ), Une marque déposée doit,  être exploitée, la
v i e  f r a r i ça i àe  ,  Pa r i J ,  30  âv r i l  L970 ,  P . I .B .D '  1 -970  r I
p .382  ,

- BLAUSTEIN (Renée), La loi du 31 décenbre L964 sur les
marques de fabrique de conmerce ou de service, Gazette
du Pala is  1965,  doct r ine P.  58 i

- BIGOT (Christophe), Publicité et, usage de Ia langue
françaiserGazeLt ,e du Pala is  5 et  7  mars 1995 ,

- BURST (Jean-Jacques), observations 6ous cour d'Appel de
par is  27 mai  198-8,  ôa l loz L989,  sommaire conmenté p.L32 i

- BURST (Jean-Jacques) rRéforme du droit des marqueEr _teÊ
pe t i reè  a f f i che j  f g ' è t  15  ma i  1991  p .  11  à  15  e t '  18  à  22  i

- BURST (Jean-Jacques), note sous Cour de Cassation Assenblée
P lén iè re  16  j u i i f e t ' Lgg2 ,  J - c -P .  L992 ,  G . ,  r r  ,  r o  2L95L  i



760

. CHAVANNE (Albert), La déchéance des marques pour défaut
d ' exp lo i t a t i on ,  R . I .P . I .A .  L970  p .304  i

- CHAVANNE (Albert), note sous Tribunal de Grande Instance de

Pa r i s  3 l -  oc tob re  L973 ,  Da l l oz  1974 '  j '  p ' 762  i

- CHAVANNE (Albert), Les excuses légit imes à Ia non-
exp lo i t a t i on  d ,une  marque  en  d ro i t  f r ança is ,  P . I . 8 .D .1978
r l o  223  I I  p . 45  i

-  CHAVANNE (Alber t ) r la  lo i  du 4 janv ier  1991 sur  les marquest
J .C .P .1991 ,  G r  I t  no3507  i

- CALVO (Jean) et MoRELLE (Guy), note aous cour d'Appel de
Toulouse 23- ju in  L975,  GazeLte du Pa1ais  4 décembre L975
p .792  i

- DASSAS (Gérard) , Lâ nouvelle loi française sur_les_marques
et  ]a  d i rect ivè communauta i re d 'harmonisat ion,  R.D.P. I .
1991  no  33  p .6  ,

- DE CANDE (Patrice) et LALANNE - GOBET (CatheÏinê), action
en déchéance de marque : de l 'effet pervers de la
i i""Ààiipi ion incomflète en droit inLerne d'une directive
communau-taire, Gazelte du Palais 4 et 5 octobre L995 p. 2i

- DE HAASS (Charles), Quelques réflexioqs sur Ia déchéance
pour défaut d'usage sérieux en droit français des marques

io r r r  app l i que r  1a - lo i  nouve l l e  dans  Ie  temps ,  R .D .P . I . 1995
no57p .2 l î

- FOYER (Jean), commentaire de la loi du 4 janvier L99L'
ac tua l i t és  l ég i s la t i ves  Da I Ioz  1991  p .  57  i

IRESY (Anne), La déchéance de la marque pour-Ton-usage
en droit trâirçâis et anglais, tes petites aff iches I avri l

1987  no  42  p .  23  i

- LEIIAY (René), La déchéance d'une marque-pour lon-
éxpioiùation en pharmacie, les infonnations pharmaceutiques
no  230  fév r i e r  1980  P .  257  î

- LEVEL (Patrice), note sous Cour de Justice des Communautés
eu ropéènnes  L3 'novembre  1990 ,  J .C .P .  1991 ,  G r  I I ,  r l o  21658  i

- MATHELY (Paul), La loi du 31 décembre L964 sur les margue6,
Annales propr ié té industr ie l le  1965 p.  51 î

- MATHELY (PauI), not,e 6ous cour d'Appel de versail les 7 juin

LgB2, Chàrnbre'ôommerciale de Ia Cour de Cassation L7
ju i f ie t  1984,  Annates Propr ié té Industr ie l le  1985 p.  18 ,

- MATHELY (Paul), note sous Chambre Commerciale de Ia Cour de

Cassat ioà Z+ jû in  1986,  Annales ProPr ié t ,é  Industr ie l le  1986

p .  199  i

- MATHELY (paul), note Êous cour 9'4Pp"r de Paris 4 jui l let

1990 ,  Ànna les ' i r op r ié té  Indus t r i e l l e  1991  p .  135  i



76L

MATHELY (PauI) ,  note sous Cour  d 'Appe1 de Par is  15 avr i l
Lgg2,  Annales- i ropr ié té Industr ie l le  L992 p '  3  ;

MATHELY (Paul), La recevabil i té de 1'action en déchéance de
marque 

"àus 
l;ênpire de Ia loi de 1991, Annales Propriété

Indus t r i e l l e  1994  p .  3  ;

MATHELY (PauI), note sous Tribunal de Grande Instance de
Lyon 13 ievr ié i  1995,  Annales Propr ié té Industr ie l le  1995
p .  t 49  i

MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de I 'aut 'ori té
de la  chose jugée en mat ière c iv i le ,  Dal loz 1968 Ch.p. l  i

PERROT (R. ), note sous 2e Chanbre Civi le de Ia Cour de
Cassa t i on  29  na i  L979 ,  R .T .D .  C i v i l  1980  p .624  i

pocHoN (Bernard), note sous cour d'Appel de Riom 6 mai
t974 ,  Gaze t te  du  Pa la i s  16  j anv ie r  1975  p .  45  i

pocHoN (Bernard), note sous cour d'Appel de Paris 6 mars
1986 ,  èazet te  du Pala is  24 janv ier  L98? p.41 i

POLLAUD - DULIAN (Frédéric), La déchéance PoYr défaut
d,exploitat ion deè marques et le droit transitoire,
J .C .P .  E .  1995  I  no  470  i

PLAISANT (Robert), Commentaire de Ia loi du 31 décembre
1964 ,  J .C .P .  L966  ,  T  ,  r o  L972  i

REBOUL (Yves) ,  note sous Cour  d 'Appel  de Par is  26 janv ier

L982,  Annales Propr ié té Industr ie l le  1982 p.  L47 i

REBOUL (Yves), note sous Chambre Commerciale de Ia Cour de

Cassat ion 24 octobre 1984,  Annales Propr ié té Industr ie l le
l - 984  p .2L9  i

REBOUL (Yves), note sous cour d'Appe] de Paris 5 février
1987,  Annaleè Propr ié té Industr ie l le  L987 p '  12 i

REBOUL (Yves) et STORCK (Michel), La déchéance d'une marque
pour déiaut â,usage sérieux à I 'éPleuve des confl i t ,s de
io is  dans Ie  ternpé,  les pet i tes af f iches 4 mai  1994 no 53

P .  1 -6  i

SAINT-GAL (Yves), note sous Tribunal de Grande Instance de

Pa r i s  11  j u i l l e t  L972 ,  R . I .P . I .A .  1973  p .  22  i

SAINT-GAL (Yves), L'obl igation d'usage en droit comparé'
méIanges Desbois  L974 P.229 i

SAINT-GAL (Yves), Importance et principales
caractérisÈiqueé'de i 'usage de lâ.marqte en droit,  français,
J .C .P .  Lg75  r -  conmerce  e t - i ndus t r i e  , I ,  no  11868  i

SAINT-GAL (Yves), note sous Cour d'Appe1 d'Orléans 25 avri l

L978 ,  R . I .P . I .A .  1978  P .  63  i



762

SCHMITT (Phi l ippe) ,  L 'appl icat ion dans le  temps de
I ,a r t i c1e  27  aè - fa - fo i  àù  +  j anv ie r  1991  devenu  l ' a r t i c l e
L 714 - 5 du Code de la Propriété Intel lect 'uel le,
R .D .P . I . 1993  no  50  p .  20  i

SCHMITT (Phit ippe), Les marques à l 'épreuve de la langue
française,  eazèLte du Pala j .s  L994,  doct r ine p.  2  i

- TAYLOR (Richard J. ),  Loss of trademark r ights through
non use : a comparative worldwide analysis, T.M.R.
1990  vo1 .80  p .  L97  i

THRIERR (Ata in)  ,  Analyse de la  lo i  9L-7 du 4 janv ier  1991'
R . I .P . I .A .  1991  p .11  i

THRIERR (Olivier), La déchéance des droit,s portant sur une
marque pour défaut, d'usage sérieux et le droit transitoire,
R .  I  .  P . I .A .  1995  p .465  ,

-  $ IEINSTETN Q.,  e t ,  I " IARTIN (El isabeth) ,  L 'usagg-de.1a marque
du point dè vue de I 'action en déchéance, bullet i l
périodique d,information , cabinet Weinstein, Paris, avri l
L987  p .  ' I  

,  P . I .B .D .  1987  no  4L6  I I  p -  l 1L  i



763

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARIIE

L'TNSTAIICE EIt DECHEAITCE DE rÀ MAR9I'E
POUR DEFAUT D,USAGE SERIETIX:  . .  .  . . .27

TITRE I

LES CONDIÎIONS D'OIwERTITRE DE L'INSTAIICE 3 " " " '28

CHAPIIRE 1 -  LES CONDITIONS PREALABTES 3 . . .  . . . . .29

SECTION 1  -  IÂ  LO I  APPL ICABLE : . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 30

S 1 - LA WRISPRUDENCE JUSQU'A L'AVIS DE LA COUR DE
CASSATTON : . . . .  . . . 3L

A) L'interprétation jurisprudentielle de 1'article
L 714-5 du C.P.r. et son application aux demandes
pos té r i eu res  au  28  décenb re  1991  : . . . . . . . . .  "  "  " 32

1-) La thèse de I 'applicabil i té imrnédiat 'e de
l ' a r t i c l e  L  7L4 :5  : . . . .  . . . 33

2) La thèse de la survie de Ia loi ancienne : " " " " '34

3)  La thèse de I 'appl icaÈion s t r ic te  de l 'ar t ic le
2 du Code Civil et de Ia théorie des
d ro i t s  acqu i s  : . . . .  . . 35

B)  L ' av i s  de  l a  Cou r  de  Cassa t i on  3 . . . . . . . . .  "  ' 37

2 - LES DECISIONS POSTERIEURES A L'AVTS DE LA COUR DE
CASSATION : . . . .  . . . . .  "  ' 4L

A) Les demandes en déchéance recevables 3.." "41-



764

B) Les demandes en décbéance irrecevables 3 " " " " '48

-  LA i IURIDICTION COMPEIEi lTE :  . . .  " " "  " " '52

-  LES  CRITERES DE I ,A  COMPETENCE INTERNE : . . . . . . . . . . . . . . 54

La  compé tence  d 'a t t r i bu t i on  : . . . .  "  "  "54

SECTIOII 2

s1

A )

B )

s2

CHAPITRE

SECTION 1

La compétence ter r i tor iaLe : . . . .

- LES CRITERES DE LA COMPETENCE

.  .60

INTERNATIONALE :

2  -  ' i - ' f N T E R E I  P O U R  A G I R  E N  D E C H E A I T C E  ! ' " " ' ' " ' ' " '  " ' 7 O

62

- 7-'EXISTENCE DE I,'INTERET POI'R AGIR
EN DECHEAt rCE  3 . . . .  " " " " ' 80

S 1 - L'EXISTENCE DE L'INTERET AU REGARD DE LA

"S ITUAT IONCONCURRENTIELLE ,DESPARTIES : . . . . . . . . . . . 80

A)  L 'app réc ia t i on  fondée  su r  I ' ac t i v i t é  3 " " " " '  " 80

1) L' identité d'act ' ivi té du demandeur
e t ,  du  dé fendeu r  : . . . .  "  "  ' 81

a) L'activité du demandeur et celTe du défendeut
son t  i den t i ques  ou  communes  3 ' " '  " ' ' ' ' 81

b )L ' i den t i t éd ' ac t i v i t én ' esËpasnécessa j re
â Ia reconnaissance de 7' intérêt
pou r  ag i r  t . . . .  " ' ' 87

2) L'act, ivité du demandeur appréciée en
fonc t i on  de  son  ob je t  soc - i â I  3 " " " " '  " 90

B) L'appréciation fondée sur les signes dist,inctifs' 
don-t- est t,itulaire le denandeur ' " " "92

1) Le demandeur est t i tulaire de 8ign99 dist incti fs
rep rodu i san t l amarquedon t l adéchéancees t
demandée  : . . . .  " 93

a) Le demandeur est t itulaire d'un signe
identique

b) Le demandeur est titulaire d'un signe q-ui' 
ieproauit pout partie 7a matque prêtendue
d ê c h u e : . . . .  " " " " " " ' o " ' 9 5

2) Le demandeur est t itulaire de signes distinctifs

lui peuvent êt,re confondus avec Ia marque du
dé fendeur  : . . . .  " " " " '

. . . 93

101



765

S 2 _ L'EXISTENCE DE L'INTERET EN DEFENSE D'I]NE ACTION
EN CONTREFACON : . . . .  . . L06

A)  Les  spéc i f i c i t és  de  I ' i n té rê t  Pour  ag i r  3 . . "  " ' 106

l-) Demande principale ou reconventionnelle ? " '108

a )  La  vo ie  P r inc iPa le  :  . . .  "  "  L08

b )  La  vo ie  r econven t i onneTTe  t . . . . . . . . .  "  109

2l L' incidence de droits antérieurs ou de
res t r i c t i ons  l éga les  d ' usage  : . . . .  ' L14

a) L' incidence de droits antérieurs

b)  L ' inc idence de rest r ic t ions Légales
d 'usage

B)  Les  l im i t es  de  I ' i n t é rê t  Pou r  ag i r  : . . . . . . . . .  "  ' L2O

L)  Les  d ro i t s  oPPosés  :  . .  -  ' LzO

2) Le pr inc ipe de spécia l i té  :  . .  .  .  "  "L25

SECTION 2 - LES C'ARACTERES DE L'INTERET POUR AGIR
EN DECHEANCE : . . . .  . . . L29

L , INTERET DOIT  ETRE NE  ET  ACTUEL  : . . . .  . . . . .  . . . . L29

Ëâ";: ï : : " , : : . : : . i : : : : : . : : . : : : : : : : : : . : : .  .  .  .  .  .  .  .  .131

La renonciation du défendeur en décbéance à ses
d ro i t s  : .  .  . .  ' L34

1 -

A)

B )

C) L'annulation de la marque du défendeur en'  
décbéance  3  . . .  " " " " 135

D) La renonciation du demandeur en déchéance à ses
d ro i t s  :  . . .  ' 135

2  _  L , INTERET DOIT  ETRE PERSONNEL  ET  D IRECT : . . . . . . . . . . . 137

A) L'intérêt direct et Personnel des Personnes'  
pbys iques  : . . . .  . . . . .  . . . . . .  "  "  "  ' 137

B) L'intérêt pour agir des groupements
de  pe rsonnes  ! . . . .  "  "  ' L42

1 )  Les  sYnd i ca t s  : . . . .  ' L42

2 )  Les  assoc ia t i ons  : . . . .  . . . . .  " ' 143

S  3  -  L , INTERET DOIT  ETRE EXEMPT DE  FRAUDE : . . . .  . . . . . 145



766

TITRE II

L ' E X E R C I C E  D E  L ' I N S I A N C E  ! . . . .  . . . L 5 6

CI IAP ITRE 1 -  LE  DEROT ' I .EMENT DE  I , , INSTAITCE : . . . . . . . . .  . . . . . . 1 -57

SECTION 1  -  L ' I I I IRODUCI ION DE L ' INSTAITCE 3 . . . .  "157

_  LA  DE} {ANDE EN DECHEANCE,  : . . . . . . . . .  . . . 158

Les conditions de fond de la demande
en  déchéance  :  . . . L58

1

A)

1 )  La  déchéance  do i t  ê t re  demandée  : . . . .

a) La déchéance Pour défaut d'usage
sérieux doit exPressément être
demandêe  : . . . .

b) Le demandeur doit avoir 7a capacité
d ' es te r  en  j us t i ce  : . . .  . 160

c )  Les  dé fendeurs  en  déchéance  : . . . .  "  "  ' L62

d)  La date de 7a demande en déchéance : . . .  '  "  'L64

2) La demande en déchéance doit être relat'ive
aux produits ou services visés au dépôt : " " " " 'L67

3) La demande en déchéance ne doit pas
ê t re  abus i ve  : . . . .  " 168

4, La demande en déchéance ne doit pas être
sans  ob je t  : . . . .  . . . "  " " L72

a )  L ' annu la t i on  de  I a  marque  f  . . . . . . . . .  ' ' " ' " L72

b) Le dêfaut de renouveTTement
de  7a  marque  : . . .  .  "  "  ' L74

B) I.a déchéance demandée Pour Ia première fois
en  appe l  : . . . .  "  " 175

1 )  Les  déc i s i ons  d . ' i r r ecevab i l i t é  : . . . . . . . .  '  "  " L76

a) L' irrecevabiTité de 7a demande en
déchéance d'une mar.que étrangère
â  y ' ob je t  du  T i t i ge  l . . . .  . . . . " " ' " ' ' "  " ' L76

b) L'irrecevabiTitê de 7a demande en déchéance
qui serait sans portêe sur J,es faits
âe  con t re façon . ' : . . .  " " " o "o " ' L79

2 )  Les  déc i s i ons  adme t t , an t  l a  r ecevab i l i t é  3 . . . . . . . . . 182

.  . 158

. . 159



767

a) Les décisions appliquant Les art icles
183564  e t  565  du  N .C .  P .C . :

s2-

b) Les autres cas de recevabiTitê

LES MODES DE PRESENTAÎION DE LA DEMANDE
E N  D E C H E A N C E  : . . . . .

A)  L ' ass igna t i on  3 . . . .

l - )  L ' ass igna t i on  o rd ina i re  :  -  - .  -  ' 193

2 ,  L ' ass igna t i on  à  j ou r  f i xe  : . . . .  "  " 196

B)  L ' i n te rven t i on  3  . . .  "  ' L99

l - )  L ' i n te rven t , i on  vo lon ta i re  :  . . . .  "  "200

2 \  L ' i n t e r ven t i on  f o r cée  : . . .  -  "  ' 202

-  LE COURS DE L ' I I ISIANCE : . . . .  "  '207

L 'TNSTRUCTION DE L 'AFFA IRE  :  . . .  . . . . . 207

La  m ise  en  é ta t  : .  .  .  .  " 207

Le  recou rs  à  I ' e xpe r t i se  : . . . .  "  ' 2LL

LES INCIDENTS DE  L , INSTAI \TCE : . . . .  . . . . 2L4

La  connex i t é  : . . . .  . . . .  ' 2 t s

1) La connexité est une condit ion de recevabil i té
des  demandes  i nc i den tes  : . . . .  "  "  " 2Ls

2, La connexité peut être le mot, i f  du renvoi d'un'  
I i t i ge  devan t  une  au t re  j u r i d i c t i on  : . . . .  "  "2L6

3) La connexité peut justi f ier Ia jonction
d ' i ns tances : . . . .  . . .  ' 2L9

a) La connexité entre un Titige en contrefaçon
et une demande en dêchêance de Ia
marque  opposêe : . . . .  " ' 220

b) La connexité entte deux ptocédures eng-agêes
par 7e même demandeur L'une en contrefaçon,
] ' au t re  en  déchéance  t . . . .  ' ' 222

c) La connexité entte deux actions en déchéance
introduites par Ie même demandeut contre
deux défendeurs distincts ayant déposê 7a
même marque  t . .  . .  ' 224

L92

L92

SECTION 2

s1

A )

B )

s2

A)



768

B)  Le  su rs i s  à  s ta tue r  :  . . .  "  ' 226

1)  Le surs is  à s tatuer  en présence d 'une
demande en contrefaçon et d'une demande
en  déchéance  : . . . . . . . . .  " 227

a)  .Le surs is  â s tatuer  sur  7 'act ion en cont te façon
en  ra i son  d 'une  demande  de  déchéance  : . . . '  ' 227

b) .Le sursis â statuer sur une action en
dêchêance en présence d'une demande
en  con t re façon  ! . .  . .  "  ' 229

2) Le sursis à statuer sur I 'act ' ion en déchéance
d'une marque en cours de renouvellement :.  " '  " " '233

3) Les autres situations : 235

a) La sanction d'une carence procêdurale

b)  L 'absence de toute idée
de  sanc t i on : . . . .  . 237

CHAPITRE 2 - I ,E DENOUEI,TENT DE I,, INSTANCE 3....  . .245

SECTION L - L' EFFICÈCITE DE IÀ DECISION EI.TE-MEME :. .  .  .  . . .245

] .  _  L ' O P P O S A B I L I T E  D E  L A  D E C I S I O N  : . . . .  . . 2 4 5

A) La notif ication d'une décision
con t rad i c to i r e  3 . . . . . 246

B) La notif ication d'une décision rendue
par défaut ou réputée contradictoire 3

_ LE DEGRE D'EFFICACITE DE I,A DECISION

L 'au to r i t é  de  l a  chose  j ugée  3 . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . 255

1 )  La  chose  j ugée  s ' impose  aux  pa r t i es  : . . . .  " " 256

2 )  La  chose  j ugée  s ' impose  au  j uge : . . . .  " ' 258

3 )  La chose jugée et  les t iers  :  .  .  .  .  "259

L 'exécu t i on  p rov i so i r e  : . . . .  . . . .  '  "  "  ' 26L

SECTION 2 - LES AUTRES EFFEIS DE IÀ DECISION PROIOI{CANT
LA DECHEANCE 3 . . . . . . . . . . . . . .  " " " " " " " "  " 26 ' I

S 1 - LES DECISIONS ORDONNAI{T L'INSCRIPTION DE
LEUR D ISPOSIT IF  : . . . .  . 267

S 2 _ LES DECISIONS ORDONNANT LA R,N)IATION DE I'A
MÀRQUE DECHUE : . . . .  "  ' 273

. . .2s0

2

A)

B)



A )

B)

769

Les décisions ordonnant'
R .N .u . ,  l a  rad ia t i on  de

Les décisions ordonnant

outre I'inscriPtion au
Ia  na rque  déchue  : . . . .  . . 273

Ia seule radiation de
la  marque  déchue  : . . . 27s

S 3 - LA DECHEANCE PARTIELLE D'I'NE
MARQUE INTERNATIONALE : . . . .

S 4 L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS POUR
280PROCEDURE ABUSIVE : . . . . . . .

DEUXIEME PARTIE

L'APPRECIATIOI{ DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX
DEIÀ I IARQUE: . . . .  . . . . .  . . . 286

ÎITRE I

I .A PREIII ,E DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX 3.. . .  . .287

C H A P I T R E  1 -  L ' O B i ' E T  D E  I , A  P R E T ' V E  D E  I . , U S A G E  S E R I E I ' X  3 . . . . . . . . . 2 9 6

SECTION 1 -  L 'OBi 'ET SPECIFIQUE DE L ' ,USAGE SERIEUX : .  .  .  .  . . .296

S 1 - L'USAGE DOIT RESPECTER LA FONCTION DE LA
MARQUE: . . . .  " " " " " 297

A) L'usage et les produits etlou services désignés
pa r  I â  ma rque  3 - . . . .  ' " ' 298

1) â3",eï33Ë:.:.::1::.::::::::.::j::: .2s8
2,  L 'usage  des  marques  de  conmerce  ! " " " " " " " " ' 306

3)  L 'usage  à  f i n  de  p romot ion  pub l i c i t ' a i re  ! " " " " ' 311 '

B) L 'usage entendu à t i t re de margue :""  ""314

1) L 'ut i l isat ion au t i t re d 'un autre s igne
distinctif ne vaut pas usage de marque 3 " " '314

a)  L 'u t i l i sa t ion  en  tan t  qu 'ense igne  
" " " " . . " " ' 315

b) L'utiTisation en tant que
nom commerc ia l  t . . . .  . . . . . . . . " " " " "315

c)  L 'u t i l i sa t ion  en  tan t  que
dénomination sociale . 319



770

s2

A )

2) L'ut i l isation cornme marque de services
d 'une  dénomina t i on  commèrc ia le  : " "  " "324

3)  Les autres cr i tères de I 'appréc iat ion
de Ia marque en tant que tèl le : .  . .  '  " "329

a) L'usage des margues faisant rétêrence- 
â une coul-eur

b) L'usage des marques dénominatives' 
désig-nant des Pérsonnages

c) L'usage des marques faiblement'  
d i s t i - ne t i ves : . . - . .  " " ' 331

c) L,eff icacité de l,usage de la_marque conjointement
avec  d ' au t res  s i gnes  à i s t i nc t i f s  : . . . .  " " " " " 333

D) L'efficacité du dépôt ou du renouvellenent
d 'une marque at taquee en déchéance : . . "  " '340

1) Le dépôt d'une marque att 'aquée en déchéance
avan t  I e  p rononcé  de  ce l l e - c i  : . . . .  "  "  ' 340

2) Le dépôt, par son ancien t i tulaire d'une'  
ma rquè  déè t rue  : . . . .  " " " 346

3)  L ' inef f icac i té  du renouvel lement
d ' une  marque  a t t aquée  en  déchéance  : " " " " " " "348

_ L'USAGE DOIT RESPECTER LE PRINCIPE DE
TERRITORIA I ITE : . . . .  " 349

La déchéance d'une marque désignant des
produits fabriqués en France mais destinés
â  t ' expo r ta t i on -  : . . . .  " 352

L'usage en France des marques déposées par
des  s6c ié tés  é t rangères  : . . . .  "  "357

L)  Le pr inc ipe -  La l iv ra ison sur
le Lerri tôire français suff i t  à faire
Ia  p reuve  de  I ' usa le  : . . . .  " " 357

B)

SECIION

2l Les applications diverses
de  ce  p r inc ipe  : . . . . 360

2 - I " IN IENSI IEDEL 'USAGE3 . . .  " " " " " " ' 364

1  -  LA  DUREE DE L ,USAGE :  . .  . .  . . 364

A)  La  p répa ra t i on  de  I ' usage  3 . . . .  "  "  '  " 365

1)  Les  p r inc ipes  : . . . . 365



777

a) Les actes prêparatoires sont insuff isants
en eux-mêm-es ...  '  '  '366

b)  .Les actes prêparato i res,  i ld ices de
7'usage, doivent êtte complêtés par
d 'aut ies êLéments

2) Les travaux préparatoires à I 'exploitaÈion
des  marques  pha rmaceu t iques  : . . . .  "374

IJa repr ise ou le  commencement  de I 'usage : . . . . .  "  "  "378

1) La situation sous I 'empire de Ia l-oi du
3 l -  décembre  Lg64 : . . . .  " " 378

2)  La s i tuat ion sous I 'emPire de la'  
l o i  nouve l l e  : . . . .

-  LE  VOL I ,ME DE  L ,USAGE : . . . .  . 385

Le pr inc ipe dégagé par  la  jur isprudence 3. . . .  "  '385

L'appréciation de la quali té de l 'usage
fonê- t ion de la  nature-du produi t  narqué : . . . .  " '388

L )  Les  a r t i c l es  ves t imen ta i r es  : . . . .  " 388

2 ,  La  pa r f umer i e  : . . . .  ' 390

3 )  Les  ouv rages  en  l angue  é t , rangère  : . . . .  "391

4 )  Les  p rodu i t s  de  p r i x  é Ievé  : . . . .  "  ' 392

5 )  Les  p rodu i t s  de  l uxe  : . . . .  " " 393

6 )  Les  p rodu i t s  a l imen ta i r es  : .  - . .  "  " 393

t' inf luence d'un élément extérieur sur
I ' app réc ia t i on  du  vo lune  de  I ' usage  ! . . . .  "  "  '  " 394

D)  L 'ex is tence  d 'un  fa i t  un ique  d 'usage  3 . . . .  ' 396

1)  r ' a i t  un ique  jugé  insu f f i san t  : . . . . . . . . . . . . "  ' 396

2)  Fa i t  un ique jugé su f f i san t : .  -  ' 398

3) Effet de la seule exposition de produits
marqués  : . . . .  . . . .o  " " " ' 401

CHAPITRE 2 - LES IltSIRt t'tENIS DE PREIwE DB L'USAGE
SERIE ITX : . . . .  . o . . . . . . . " ' 4L2

SECTION 1  -  LES  DOCt t t {E t fS  COMMERCIA ITX  3 . . . . . . " ' " ' " ' " "  " " ' 4L2

S  1  -  LES  FACTURES : . . . .  " " '  " " 4L2

B)

s2

A)

B)

c)



772

A) Le

1 )

con tenu  des  f ac tu res  : . . . .  . . . . 4L4

Les mentions devant figurer
su r  1es  f ac tu res  : . . . .  . . . 415

a) Les factures doivent mentionner
7a date de 7a vente ou de Ia prestation
du  se rv i ce : . . . .  . ' 415

b) -Les factures doivent faire référence à 7a
marque  a t taquêe  :  . . .  "ALs

c) Les factures doivent indiquer 7e nom
du  des t i na ta i r e  ; . . . .  . . 4L7

2, Les factures doivent établir la l ivraison
du  p rodu i t  ou  l a  p res ta t i on  du  se rv i ce  : . . . .  ' 4L7

3) Les contestations relatives à
I ' au then t i c i t é  des  f ac tu res  :  - . . .  . . 419

B) Les factures peuvent  émaner de t iers  : . . . .  '42t

L) Les factures portant sur une commande de-  
pap ie r  à  en - t ê te  : . . . .  "  ' 422

2) Les factures Portant sur une commande
d 'é t i que t t es  ôu  d ' emba l l ages  : . . . .  ' 423

LES AUTRES DOCI 'MENTS COMMERCIAUX : .  .  .  .  . . . .425

Les  t a r i f s  :  . . .  . . 425

Les bons de comandes et les bons
de  l i v ra i sons  : . . . .  . . . . 428

Les  documen ts  comp tab les  : . . . .  . . . 43L

s2-

A )

B )

c)

SECIION

s

2 - LES INSTRI'I,TENTS DE PREIruE DIFFUSES DAITS
LE  P ITBL IC  : . . . .  . 433

1 - LES DOCI,I,IENTS PUBLICITAIRES
OU D ' INFORMATION : . . . .  . . . . . 433

A)  La  pub l i c i t é  3  . . .  . .  "  ' 433

L) La publicité d'un produit revêtu de Ia
marque  é tab l i t - e l l é  I ' u sage  sé r i eux  ? . . .  . " " 434

2) La publicité peut-eIle être considérée
comme un  ac te  d ' usage  en  so i  ?  .  - .  . . . . .  ' 436

3) Les documents publicitaires doivent-  
pOUVOi f  ê t f g  aà teS  ! . . . .  . . . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . 438

4, La publicité doit prouver un usage à t i tre
de inarque sur Ie tèrr i toire français : " " " '440



B) IreS

1 )

2 )

773

ca ta l ogues  : . . . .  "  ' 44L

Le catalogue et sa date de publication : " " '44L

Le catalogue, éIément de Preuve
suf f isant  dans I 'explo i ta t i -on d 'une
marque de serv ice : - .  . .  .  "443

Le catalogue doit avoir été
d i f f usé  en  F rance  : . . . .  . . 444

3 )

4) Le cataloç[ue doit offr ir  à Ia vente les
produits ètlou services au t i tre desquels
Ia  déchéance  es t  demandée  :  - . . .  .  "  ' 445

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

c) Les  pub l i ca t i ons  dans  I a  p resse  : . . . .  . . . . .

1 )  Les  annonces  pub l i c i t a i r es  : . . . .

2)  Les ar t ic les de presse publ iés hors
453I' init iat ive du t i tulaire de Ia marque :

- LES II{STRT'II{ENTS DE PRET'VE
EXTERIEURS AUX PARTIES  : . . . .  . . . 467

-  LES  ATTESTAT IONS : . . . .  . . . . . 467

L 'app réc ia t i on  du  con tenu  des  a t tes ta t i ons  3 . . . . .  '  '  '  ' 468

L'atteinte au caractère Probant
des  a t t es ta t i ons  3 . . . .

1) La valeur probante des attestations ne
respectant pas les conditions prescrites
pa r  L ' a r t i c - I e  2O2  du  N .C .P .C . : . . . .  ' 473

.448

.449

.449

2  -  LES EMBALLAGES ET  LES ET IQUETTES : . . . .  "  "455

A) Ira marque ne doit pas obligatoirement être-  
apposéà  su r  I e  p roâu i t  : . . . .  . .  "  ' 456

B) L'emballage et l 'ét iquette doivent respecter
l a  fonc t i én  de  Ia  ma igue  : . . . .  "  ' 457

C) L'emballage et I 'ét iquette doivent faire la
p reuve  de - I ' usage  dans  te  dé Ia i  qu inquenna l  : . . . . .  "  ' 460

D) La valeur de Ia preuve de l 'usage est laissée'  
à  I ' app réc ia t i on -de  l a  j u r i d i c t i on  : . . . .  "  ' 463

SECTION 3

s1

A )

B )



774

2,  L ' in f  luence de Ia  date des at testat ' ions
su r  l eu r  ca rac tè re  p roban t  : . . . .  "  ' 475

2  -  LES  LETTRES DE T rERS : . . . .  .  -  -  - . . 476

3  -  LES  CONSTATS : . . . .  . . . . 479

4  _  LES  RAPPORTS D ,EXPERTISE  : . . . .  . . 481 .

TITRE II

LES LIMITES DU DEFAUT D'USAGE SERIEI'X .  . 488

C H A P I T R E  1 -  L ' U S A G E  D E  L A  U A R 9 U E  P A R  l l l t  I I E R S  : . . . -  . . . . . . 4 8 9

SECTION 1 -  L ,USAGE COIITRACTUEL REALISE PAR T' } I  TIERS 3. . . . . . . . .491

S ]. _ LE FONDEMENT DE L'USAGE CONTRÂCTUEL PAR T'N
T IERS : . . . . . . . . .  . . . . . . 49L

A)  L ' usage  pa r  un  l i cenc ié  : . . . .  . . . . 49L

L )  L ' usage  pa r  un  l i cenc ié  do i t  ê t r e  e f f ec t i f  : . . . . . ' 493

2) L' incidence du défaut de publication du
con t ra t  de  l i cence  : . . . .  - . . .  - . 494

3)  L ' inc idence de la  résolut ion,  rés i l ia t ion
ou de l 'annulation du contrat en vertu
duque l  une  marque  a  é té  exp lo i t ée  : . . . .  . . . . . . 498

B) L'autorisation contractuelle en dehors du
con t ra t  de  l i cence  3 . . . .  . . . . 500

1)  L 'autor isat ion est  donnée par  Ie  t i tu la i re
de  l a  ma rque  : . . . .  . . 500

s
s
s

a a a a a . . .

s2

A)

2)  L 'engagement  d 'un t iers  peut '  l ier
I e  p i op r i é ta i r e  : . . . .  . . . . 504

- LES CARACTERES DE L'USAGE PAR LE TIERS
AUTORISE  : . . . .  . . . .  o  . . . 507

L'usage doit être poursuivi au
nom e f  pou r  I e  conp te  du  t i t u la i re  : . . . .  . .  ' 507

L 'usage  do i t  ê t r e  non  équ i voç lue  3 . . . .  . . . . . . . . . .  ' 508

L'usage doit porter sur la marque
en  t a f , t  que  t é l l e  : . . . .  . . . .  ' 514

B)

c)



775

SECTION 2 - 'g'USAGE PAR I'I[E SOCIETE CONTROI'EE PAR LE

IITT LAIRE DE LA MARQUE : . ' ' '

s1 -LET ITULA IREDELAMARQUEESTUNEPERSoNNE
PHYSIQUE : . . . .  "  ' 5L7

S 2 _ L E T I T U L A I R E D E L A M A R Q U E E S T T ' N E P E R S O N N E 520MORALE :

5L7

A )

B )

Le t i tulaire est une

I'e titulaire est une

soc ié té -mère  ! . . . .  . . . . 52L

assoc ia t i on  3 . . . .  " " ' 526

CITAPITRE 2 - ]g'USAGE DE IÀ MARSUE SOUS T'NE FORME

M O D I F I E E  3 " "  " " " 5 3 2

SECTION 1 - I,'APPRECIAUON DE L'AI|TERÀTION DU CARACTERE
DIS I INCTIF :  "  "  ' 533

s ] . - LESMARQUESCoMPLEXESDoNTLEDEPoTCoMPREND
UNE DENOMINATION ET  I ,N  ELEMENT F IGURÂTIF  ! . . . . . . . . . .53s

. 535

t ' e x c e p t i o n  : .  . . .  ' 5 4 4

- LES MARQUES CONSTITUEES EXCLUSIVEMENT
D E  D E N O M I N A T I O N S  : . . . .  . . . . . 5 4 7

L'usage d'une marque conplexe sous une
fo rme-mod i f i ée :  . . .  " ' 547

L'usage d'une marque simple sous une
fo rme-mod i f i ée  3 . . - . .  " ' 555

SECTIOII 2 - IÀ FORITIE MOIIIFIEE LORS DU DEPOT : L,ARTICLE 5-C-2
DE LA COlntENfIOlt D'ItltION DE PARIS Ef IÀ PLURALIIE
DE DEPoTs  : . . . .  ' 563

s 1 - LES DEPOTS ONT ETE EFFECTUES PAR DEUX PERSONNES
DIFFERENTES : . . . .  . . . . . 563

A) La juridict iotr n'est pas l iée par- 
la quali f ication donnée-Par les
p"r€ ies à leurs convent iôns:  " " '564

B) Le second déposant est uDe personne
mora le : . . . .  " " '  " " " " " ' 568

C) Un exemple remarquable :
L ' a f f a i i e I , oTUS 3 . . . .  " " " ' 572

S 2 - LES DEPOTS SONT LE FAIT D'UN
SEUL  T ITULA IRE  : . . . .  . . 583

A)

B )

S2

A )

B )



776

A ) L'application de 1'art icle 5-C-2
à I'hypothèse du dépôt par le même
t i t u lâ i re  de  deux  mârqués  ' vo i s ines "  : . . . .  . 584

1) La coexistence de deux dépôts par Ie même
titulaire met obstacle à I 'application de
I ' a r t i c l e  5 -C -2  : . . . .  . . . . 584

2 ,  App réc ia t i on  c r i t i que : . . . .  . . . . 594

3)  L 'appl icat ion de I 'ar t ic le  5-C-2 sans égard
au iâit  que les deux marques "voisines" ont
é té  déposées  pa r  I e  même t i t u la i re : . -  . . . 600

L 'a r t i c l e  R  7 ] -2 -25  du  C .P . I . : . . . .  . . . . .  . . . . . 606

3 -  LA LEGII IMAIION DU DEFAUI D'USACE : . . . .  '615

B)

CHAPITRE

SECTTON 1 - r.ES CAUSES DE DROIT 3 . . .. .62L

S 1 - LES CAUSES DE DROIT RESULTANT DIRECTEMENT
DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU
REGLEMENTAIRES : . . . .  . . 622

A) L'existence d'une prohibit ion législat ive
ou  règ lemen ta i r e  : . . . .  . 622

r) i;; i;3:'?::l:::.::.::Î:.i:.i:.::i:: ....622
a)  Les  p rodu i t s  con t racep t i f s  : . . . .  ' 623

b ) -Les autres produits phatmaceutiques . '  .  .  .  .  .624

2)  Les lo is  re la t ives à l 'emplo i  de la
l angue  f r ança i se  : . . . .  . . . 630

B) L 'ex is tence d 'un monopole d 'Etat  : . .  .

S 2 _ L' INCIDENCE D'IJN CONTROLE OPERE PAR
L'ADMINISTRÀTION :

Le refus d'enregistrement d'une marque :

634

636

636

Le con t rô Ie  admin is t ra t i f  de  qua l i té  3 . . . . . . . . . . . . . .  .639

L'ef fet  d 'un retard ou d 'un refus
de déIivrance d'une autorisation
de  mise  sur  le  marché  : . . . .  . . . . .  .644

SECTION 2  -  LES  EMPECHEI IEN IS  DE  FA IT  : . . . .  . . . . . . . . . . . 646

S 1 - L'EXISTENCE D'T'NE MARQUE, IDENTIQUE OU
PROCHE,  PROPRIETE  D ' I IN  T IERS : . . . .  . . . . . . .  "  o  "  ' 646

A)

B )

c)



777

Le risque d'une action en contrefaçon
suff i t- i l  à bénéficier de 1'excuse
lég i t ime  ?  - .647

l-) Le défendeur à l 'action en déchéance doit avoir
mis en oeuvre des moyens proPres à obtenir la
supp ress ion  de  I a  marque  con t re fa i san te  : . . . .  .  - . . . 647

2,  Un s imple pré l iminai re d 'act ion en
contreiaçon ne constitue pas un motif
I ég i t ime  : . . .  . . 649

3) L'exemple du non-usage de la marque
CARL  ZE ISS  IENA : . . . .  . . . . 652

Une action en contrefaçon engagée par le
titulaire de la marque vaut-elle excuse
lég i t ime  au  dé fau t  d ' usage  de  ce l l e - c i  ? . . . .  . . . . 656

C) Une action en contrefaçon dirigée contre la
marque  vau t -e l l e  excuse  l ég i t i ne  ? . . . .  . . . . . 658

S 2 _ L' EXISÎENCE DE FAITS AYAÀTT POUR ORIGINE
LE TITULAIRE DE LA M.ARQUE : 660

A)  Les  mo t i f s  commerc iaux  e t  éconon iques  : . . . .  . . . . . 660

1 )  L ' i n f l uence  des  p r i x  : . . . .  . . . . 66L

2 t  Les  au t res  mo t i f s  : . . . .  . . 662

a)  L 'ex is tence d 'une marque de défense
ou de barrage

b) Les nécessités êconomiquest f inancières
e t  comp tab les  : . . . .  . . . . 664

L'inf luence de la négligence dans I 'appréciation
de  I ' excuse  l ég i t ime  : . . . .  . . 666

L'excuse légit ine et 1'usage Par
un  t i e r s  3 . . . .  . . . . 672

Annexe 1 :  ar t ic le 11 de Ia lo i  no64 1360 du
31 décembre L964 sur les marques de
fabr ique,  de  commerce ou  de  serv ice  : . . . .  .688

A )

B )

B)

c)



778

Annexe 2 z

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Annexe 6 :

Annexe 7 z

Annexe I :

ar t ic les 10 à 13 de la  Première
directive du Conseil  du 21 décembre 1988
rapprochant les législat ions des Etats
membres  su r  l es  marques  : . . . .

art icle L 7L4 - 5 du Code de Ia

.690

Propr ié té rnte l lectuel le

Cour d'Appel de Paris
L2  j anv ie r  L996 ,  i néd i t

Cour  d 'Appel  de Par is

693

3  av r i l  L996 , i néd i t  : . . . .

. 73L

Tribunal de Grande Instance de
L i l l e  20  oc tob re  Lg ï2 r i néd i t  : . . . .  .  " 709

Cour d'Appe1 de Douai
25  sep tembre  L984 r i néd i t  : . . . .  " 72O

Cour d'Appel de Paris
29  mars  1989 r i néd iÈ  : . . . .

BIBLIOGRAPHIE: 757

T À B L E  D E S  M A T I E R E S  3 . . . .  " " 7 6 3



7 7 9

Vu : Le Président du Jury de l.a thèse :

Vu : Les suffragants 3

Vu et permis d'imprimer :

Le Président de l 'Université de


