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mutuels eatre Je titulaire de la marque et cc

qui a intérdt A Uextinctioa du
droit 2 cette marque;

29, Auendu qu'il faut easuite examiner si les modalités ce Uextinction vi-
sé¢ 2 l'article § sous 3 sont compatibles avec cette.supposition;

30. Atendu qu'a cet égard, il y a lieu de relever d'abord que cette dispo-
sition ne touche pas & 'ordre public, ainst qu'il se déduit du fait que le droit

d'invoquer U'extinction considérée n'est pas attribué également au ministdre
public;

31, Attendu qu'it faut ensuite faire observer que ~ contrairement 2 ce

que soutient B.AT. ~ le deoit & la marque ne s’éteint pas de plein droit par la
cause énoncée A T'article $ sous 3 LLB.M,;

32 qucneffet, il se déduit de l'article 5 sous 3, considécé ca corrélation

avec 'article 14 sous C et D, ainsi que de Ja gendse de ces dispositions que la
prise d'cfiet de I'extinction est subordonnée &:

(1) soninvocation

(2) par un“intéressé™

(3) dans uns procédure conire le titulaire de la marque, et auwx conditions
(4) que le juge prononce, par jugement déclaratoire, Uextinction avec effet 2
une date 4 fixer par lui (si possible) et

{5) qu'il ordonne d'office la radiation de V'enregistrement dans le registre;

33, quela considération qui précede demande & &tre précisée en ce sens
que si la loi suppose maaifestement que dans le cas de l'article § sous 3
L.B.M,, V'extinction doit &tre prononcée par le juge, ni le texte ni le commen-
taire ne mentionnent explicitement qu'une action A cet effet doit &ire formée

coatre Je tiwslaire de la marque, le contraire pouvant mé¢me se déduire de 'ar-
ticle 14 B;

34, que, toutefois, cetie dernidre constalation, vu notammen: Ueffet ecga
omnes qui, d'aprés le commentaire de l'article 14 D L.B.M,, s'aliache & paredl
jugement, ne suffit pas 2 faire admettre que les auteurs ge Ja LBM. - nonob-
siant les dispositions de 1'article 6 de 1a Convention européenne de sauvegarde
des droits de 'homme et des libertés fondamentales (qtui liait déj2 A cetle épo-
que les trois Etats contractants), combiné 2 l'article 1% ¢u premier protocale
additionnel A ladite convention (qui, lui aussi, liait d&s cette époque les trois
€1ats contractants) — auraient voulu qu'il fit possible de prononcer I'extinction
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dans une proctdure 2 laquelle ne serait pas partie le tirulaire de la marque qui
perdrait, par suite de cette extinction, sen droit 3 la margque et enregistre-

ment atteibutif de ce droit, et qu'il doit d2s lors étre admis que le systdme 14gal
est celui indiqué sous (32);

35 Atendu que ce systdme revient & ceci que, lorsque les conditions de
'extinction du droit A une marque visée 3 P'article § sous 3 sont réunies, il ap-
partient 3 ceux qui pensent y avoir intérét de décider §'ils désicent voir pronon-
cet 'extinction du droit 3 cette marque, et que ce systéme n'implique pas que,
paf sa nature, ce pouvoir d'agir ne pourrait faire 'objet d'un usage abusif,

36.  Attendy, en outre, que ce systeme offre la possibilité d'avoir égard A
ce qui, compte tenu des particularités de Vespee, doit étre consicé:é comme
loyal dans les rapports mutuels entre le titulaire de la marque et le demandeur
en extinetion du droit de marque, parce que, si cette demidre 2ppréciation en-
traipe ¢ans un cas déterminé le rejet de cette action sans autre examen ce son
fondemert, elle n'empéche pas de faire droit 4 une extinction demandée par
un autre intéressé sur les mémes fondements, extinction qui sortizait au de-
meurant ses effets également 3 1'égard de celui dont la demande 2 éé rejetée.

37, Attendu qu'il se déduit des considérations émises sous {25) 2 (36) que
ne peut &tre teau pour un intéressé au sens de V'articie 14 C LB M. celui qui,
meme si les conditions fixées & Y'article S sous 3 sont réunies, en demandant

'extinction de la marque d'aatrui, agirait de fagon déloyale 2 'égard de celui-
ci, compte tenu des particularités de I'espce;

3.
(.

- tout d'abard, que la seconde branche de cette question 2ppelic une répon-
se négative, parce qu'il ne serait pas conforme a 'asticle 14 C, 12l qu'interprété
sous (37), qu'ily ait de surcroft des restrictions imposées zu pouvoir d'agir par

les ragles découlant du droit national et entrainant donc a.sémsernt des dispari-
1és dars |'application du droit,

Attendu qu'il s'ensuit pour cz qui concerne la cuestion posée sous

— et ensuite, que 1a premi2re branche de cette question agpetle une réponse
affirmaiive, parce que, A sapposer que les conditions de P'extinciion soient réu-
nies, i y a licu de prendre en considération les particularités de 1'espice qui
{on: obstacle di'lnvocation de ce moyen pour savoir si le demandeur en extine-
tion du droit dz marque peut &tre tenu pour un “intéressé”, de sorte que, cette

demnitre cualité une fois admise, les particularités de I'espdce ne peuvent plus
faigec obstaciz 2lademarde; -
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39, qu't) suit des considérations €mises sous (35) €t (36) qu'il y 2 lieu de
répondre par la négative 2 la question (D) du Hoge Raad de savoir si la répon-
s¢ 4 la question (C) est différente si au moment de Vinvocation de 'extinction

du droit A Ja rmarque, iy a eu des tiers — des personnes autres que Vintéressé
visé ~ 2 avoir un intérét concret @ Uextinctdon du droit & la marque,

Treduction

Quant aux dépens:

40. Auendu quen verw de Uarticle 13 du Traité relatif 2 Pinstitution et
au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des {frais
exposés devant elle, frais qui comprennent les hanoraires des conseils des par-

ties pour autant que cela soit corforme 2 la égislation du pays ol le proces est
pendart;

41, que sclon ia législation néerlandaise, les honoraires des conseils des

parties sort inclus dans les frais qui sont mis 2 charge de la partie succomban-
tc;

42.  que, vu ce qui précdde, les {rais exposés devant ia Cour doiven: &ure
fixés pour chacune des parties & 5.000 florins (hors T.V.ALL

43, Vules conclusions de Monsicur I'avocat général E. Krings;

44, Statuant sur l2s questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden
par arrét du 20 février 1987,

Dit pour droit:

45.  lln'y a pas de raison d'interpréter I'article 5 sous 3 LLB.M. en ce sens
que dans les circonstances particulidres précisées par le Hoge Raad dans sa
question (A), reproduite sous 5 supra, la notion de “justz motif” employée
dans lacite disposition peut &ire comprise dans un scns plus large que ce n'est
le cas en regle générale suivant 'acrét de 12 Cour du 27 janvicr 1981 (effaire
A 80/1 - Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2,23 et s.);

46.  Ne peut &tre tenu pour un intéressé au sens de lanicle 14 CLB.M.
celui qui, méme siles conditions de extinction de 1a marque d’autnul, fixées 2
Particle S sous 3 L.B.M,, sont réunics, agirait de fagon céloyale & I'égard du ti-

tuiaire de la marque, en demandant l'extinction de celle-ci, compte tenu des
particularités de V'espce;
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47. Il o'est pas conforrue & V'article 14 C L.B.M. d'admeitce 'existence de

restrictions, imposées par les re3gles découlant dy droit national, au droit de
demander I'extinction de 12 marque d'autrui.

Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-
président, R. Socetaert, Madame J. Rouff, Messicurs S.K. Martens et P. Kayser,

juges et par Monsieur P. Marchal, Madame S. Bockman ¢t Monsieur R. Ever-
ling, juges suppléants,

ct pronoacé enaudicnce publique & la Haye le 18 novembre 1988, par Moa-
sieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de Messieurs Th. B. ten Kate,
avocat général, ct C. Dejonge, greffier en chef suppléant,
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ANNEX 111

Arrét du 23 décembre 1985

MIMIETERE FUBLIC ET UNBAS EY CONSORTS

contré =’
DE LAET ET CONSORTS

Affaire A B3

Président + Ch M.J. A.Moons

Vice-Présideats : R, Thiryer R.Janssens

Juges : H.E.Ras, R.Scetaent, FLHz2ss, ). Roufl, O. Suranard
. ¢t SUK. Marniens

Avocatgénd:al t B Krirgs

Avacats

: A Fentaine. ). L. Goovaerts, P, De Coster; Lo N2els, AL De Catuwt
».Sogacrt.]. Buyse

Larpguedeta proctdure @ leaderiandais

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.8.M.}) ~ Demande d'in
terprétation.

Lot uniforme Benelux enmatiére dedessins ourmodéles (L. 8 D.M.)- Demende
d'irnterprétation.

. Marques — Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, eeticles |,

4 ¢t 5~ Emploi d'un signe au tiirc d¢e marque — Notion ~ Emploi toujours en
combinaison avee d'autres signes.

2. Marques — Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, ariicle ler,

premier alinéa - Pouvoir distinziif — Exécution dans des couleurs différenies.
3. Margues -~ Loi nniforme Benelux sur les marques de produits, article er,
premier alinéa ~ Pourvoir distinctif — Signe wtilisé comme élément décoratif

pour des produits similsires - Signe utilisé habituellement comme élément di-
carutif dens e Secteur concerré.

4 u  Murguey - Loi uniforme Benelux sur les murques de produits, article
ler, deuxieme alinéa - Formie uffectant la valeur essentielle du produit - Notion
— Forme gat rend le produit plus élégunt ou plus alirayant,

4.h. Murques - Lol unifurme Benelux sur les marques de produits, article

ler, deunieme vhinée - Furme affectant la valeur exsenticlic du produii ~ Con-
Aéecratinn par Uusuge.
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5. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13. A.
premier alinda, début et sous 2 - “Autre emploi” ~ Notion - Emploi par des
tiersenvued'orner les produiis qu'ils commercialisent sous leur propre marque.

6.a. Marques ~ Loi uniforme Benclux sur les marques de produits, articles
4, début et sous 6, ¢i 14.8.2, in fine ~ Dépdt de mauvaise for — Aueinte ¢ une

marque notoirement connti¢ au sens de 'article 6bis de la Convention d'Union
de Paris ~ Nullité - Délai d'invocation.

6.b. Marque - Loi uniforme Benelux sur les margues de produus. articles o,
début et sous 6, ¢t 14.8 ~ Cause devant le juge pénal d laguelle le “tiers™ n'est
pas appelé = Défense du prévenu fondée sur la nudlité visée aux ariicles 14.8 et

4, sous 6 — Pas de condamnation — Conséquences pour le dépét er pour le
titulaire-plaignani.

7.a.etb. Marques— Loiuniforme Benelux surles marques de produits. article

5. sous 3~ Emploi d'un margue — Notion — Opposition dittitulaire de lamarqite
& Uemploi par wi tiers.

7.c. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article S,

sous 3 — Non-usage ~ Charge de la preive ~ Prévenn dans wne affaire pénale
~ Droir applicable.

8. Marques — Loi unifornic Benelux sur les marques de produics. ariicle 1.3, A,
débul et sous 1 - Emploi par un tiers pour distingizer ses propres protuits ~
Opposition du mudaire de la niarque — Défense fonddée sur la possession person-

relie au sens de l'erticle 17 de la loi uniforme Benelux eninatiére de dessing on
modéles.

Dessins oumodeéles — Loiunifornie Benelux citmatiidre de dessins ouwmaodéles,
article 17 — Invocation par le titulaire du modéle de i possession personnelle
poursedéfendre contre l'appasition du titulaire de la margue, foudée suel'article
13. A débutersous . delaloiuniforme Benelux surles marques de produits,

9. Marques - Loi uniforme Beneluy sur les marques de produs, article 12 -
Distributewr exclusif, non licencié. qui n'a pas cffeciud le dépdr régulior de la
marque—Dommages ~ Demande de dommages crinicéeéts - Droatapplicable,

10. Marques = Loi uniforme Beneluy sur les muorgues de produies, article 14.0
~ Acrion devant le juge pénal — Préverne concluant a la nellug et lu radiation

—~ Pus de “demande reconventionnelle™ = Nullidé ~ Conditions - Radinion ~
Condinons.
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1. Poursuvoirsil'emplo: d'un signe, en soi apte & dislinguer I¢s produits du
titulaice de 13 murque, mais toujours utilisé en combinason avec d'autres
signes, estd considérer comme simple emploi au titre d’'élément non sulonome
d’unc combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il
faut rechercher sile public pergoit et cangoit le signe comme ure marque ou,
au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.

2. Lacirconstance que le titulaire dez la marque exécute son signe dans des
couleurs différentes n'empéche pas de considérer que le pubhe percevra ¢t
concevra ce signe comme marque, si le signe, indépendamment des coulzurs
spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possede une individualié suffisante
pour &tre reconnu comme marque par le public, qui y a déjé éié confronté.

3. Pour savoir si un signc peut avoir un pouvoir distinctif, lorsgue, dansle
secteur concerné de la vie des effaires, d'autres entreprises utilisent, dans le
territoire du Benelux ¢t pour des produits similaires, e signs exclusivement
comme éldment décoratif, ou bien lorsque parcilie utilisation est habituelle
dans ce sccteur, il faut rechercher si la perception que le public a du signe,
soit dés le moment de son dépdt, de par la forme spéeifique dans laquelle le
titulaire de la marque en fait usagz ou de par la fagon spécifique dont ce
titulaire Vutilise, soit ultéricurement, par cet emploi et en raison en outre de
sa durée et de son importance, est celle d'un signe identifiant e produit con-

cerné comme provenant d'une entreprise déterminée ou seulement celle d'un
simple élément décoratif.

4.a. Une forme quirend un produit plus élégant ou plus atirayant €st une
forme affcctant la valeur essenticlle de ce produit, au sens €2 'anicle ler,
deuxitme alinga de la L.B .M., si le produit est de nature telie uz son aspect

¢t s2 forme déterminent fortement sa valeur marchande; ) a'er ¢st pas ginsi
dans le cas opposé.

4.b. Les formes qui, au sens de l'article ler, deuxiéme alinfzacela L.B.M,,
affectent Ja valeur essentielie du produit ne peuvent devenir, pas méme aprés
le dépdt, vne marque individuelle €u (2it de la conséeration par l'usage.

5. Le titulaite d'une marque peut, en vertu de son croif excluet, s'opposer
3 l'ernplol que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque,
emploi qui aurait simplement pour but d’ocner les produits g 1'ils commercia-
lisent sous lzur propre marque, dans le cas olt un tel emploi qui a lieu dans

l2 vie des affaires ¢st susceptible de causer un préjudice au tiulaire de la
marque, et que ccla se fait sans juste motif.

6.a. Bicn gue le délaj dz cinq années mentionné a 'article 14:8.2. ia {ine
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soit écoulé, le juge compétent peut, dans le cadre de a L.B.M . encore exa-
miner st un dépdt a é1é elfectué de mauvaise [oi au sens de Vamcie 4. début
ct sous 6, de la loi, lorsque la marque a laquelle il est porié stteinte est, par
son emploi dans le territoire du Benglux, une marque gui y est rotairement
connuc au sens de 1"article 6bis de 1a Convention d'Union de Puris.

6.b. La guestion de savoir si, dans le cadre d'une cause pénale dont il est
saisi, le juge pénal peut avoir égard a la défense des prévenus, selon laquelle
lc dépdt litigicux a écé cffectué de mauvaise {oi, bien que les tizrs, dont on
invoque 'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début el sous 6. de Ja
L.B.M., ne soit pas appelés i la cause, appelle une réponse négative en tant
que la nullitd du dépdt qui n'est pas atiributif du droit 2 la mzrque en vertu
de l'article 4, sous 6, de la L.B.M., peut étre prononcé uniquement dans une
action 3 laquelle prend part {e tiers visé 2 Particle; pour le reste iy alieu de
répondre 3 celte question que si le tiers ¢n question ne prend pas part &
I'action, cela ne droit pas empécher le juge pénal de prendre enconsidération,
dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui Jui ont été réguliére-
ment soumis; que, si, dans unc action 3 laquelie le tiers susvisé ne participe
pas. le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce gue sur des pour-
suites engagées du chef de contrefagon d'une marque, ii estime 2voir affaire
A un dépdt qui n'est pas attributif du droit & {a marque en veric de Farticle 4,
sous 6, de la L.B.M., parcille décision du juge ne peut pas porter atieinte aux
droits que le titulaire de {a marque concernd peut tirer de son dépdt, en verly

de 12 L.B.M., vis-2-vis des prévenus, du tiers en question ou ¢'autres person-
nes.

7.a. el b, Le fait de s'opposer, en vertu du droit exclusil & une marque, &
I'emploi d¢ celte marque ou d'un signe ressembiant ne peut étre considéré
commeunusagede cette margue,ausensdel’article 5, sous3. defa L.B.M.

7.c. Alacuestion de savoir si la regle sclon laquelle 12 noa-usage, au sens
de l'article §, sous 3, derni¢re phrase, de la 1.B. M., a unc époque précédant
I'assignation de plus de six années doit €tre prouvé par celui quis'en réclame,
s'applique aussi au prévenu dans une affaire pénale, it fact répondre que la
solution doii éire recherchée dans le droit national.

8. Contrz l'oppositicn par le titulaire. fondée sur 'azticic 13.A.. sous L. de
la L.B.M., a 'emploi par des tiers du signe qu'il a déposé comme marque,
ces tiers nz sauraient invoquer utilement 12 possession personrelle au sens de
I'anticle 17 de 1a L.B.D.M., pas méme si parcil recours avail é1é fondé, 2

supposer Gue le titulaire elt déposé le signe en quzstise non pas comme
marque mais comme modelc,
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9. La question de savoir si le distributeur exclusif quin'est pasle licencid de
la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages
ct intéréts €n raison de la contrefagon de cette marque, méme s'il ne satis(ait
pas & la condition, prévue & I'article 12 de la L.B.M., du dépdt régulier de 1a
marque, appelic une réponse affirmative dans la mesure ol ce distributeur
exclusif qui réclame dans ccs conditions des dommages et intéréts ne revendi-

que pas ainsi la marque en justice au sens de I'article 12 de ta L.B.M.; pour
le reste, la réponse dépend du droit commun national.

10. A la question de savoir quelle doit étre, relativement au preserit de
article 14 de 12 L.B.M., P'attitude du juge pénal lotsqu'un prévenu conclut
ala nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'olfice de son enregis-
trement, alors qu'en mati¢re pénale, aucune demands reconventionnelle a
cet effet ne peut étre formée, il y a Jieu de répondre que 'impossibililé, selon
le droit national, de former pareille demande reconventioncelle n'imponte pas,
éwant entendu que, st le juge pénal ne peut prononcer la nuliité parce que des

tiers ne preanent pas part  U'action, il ne pourra pas nor plus ordonner la
radiation.
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La Cour de Justice Benelux

Dans l'affaire A 83/4

1. Vu la copie certifiée conforme de l'arrét du 29 juin 1983 de la Cour
d'appel de Bruxeltes dans tacause n® 156/V/82 du Minisiére public, poursuivant
I'action publique, et des parties civiles (1) ]a S.A. Unbas a Zellik, (2) 1a KG
de droit aliemand Adidas A Herzogenaurauch, République fédérale d'Alle-
magne et (3) Borsumij Sport Belgium a Ternat, exergent V'acticn civile contre

les prévenus et défendeurs De Lact Joseph, domicilié & Anvers, et ncufautres
personnes qualifiées ci-aprés,

2. lequel arrét soumet & la Cour Benelux, conlormément 2 Varticle 6 du
Traité relatil & Vinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des
questions d'interprétation de Ja Loi uniforme Benclux sur les marques de
produits et de la Loi uniforme Benelux sur les dessing ou mocéles;

Quant aux falts:

3. Auendu que la procédure qui a conduit & I'arrét précité peut serésumer
comme suit:

4. Sur la plainte de la S.A. Unbas et de 1a KG de droit allemand Adidas,
dénommées ci-ap:es brizvement Unbas et Adidas, De Lact Joseph et neuf
autres personnss qualifiées ci-aprés ont été assignés & comparaitre devant le

tricunal correciionnel de Bruxelles pour avoir, entre le 31 décembre 1976 et
le 13 novembre 1979,

5. A, De Lact Joseph, Van Goethem William, Van Der Mossel litske et
Leeman Frangois:

en infraction aux articles 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 ¢t 14 de 12 loi belge du ler
evril 1879, modifide par artété royal du 29 janvier 1935, contrefait une marque

ou {rauduleusemsznt fait un usage d'une marque contrefaite, en l'espce la
marque “Adidas”,

¢ B. Lesquatte personnes prédésignées, ainsique Sterckx Robert, Stijnen
Marcel. Stijner Boris, Heymans Willy, Fauconnier Lyc:z2 et Diegenant Anloi-
ne:

cr infraction aux dispositions légales susmentionnées, sciemment venduy,
mis en vente ou en circulatidn des produits revétus d'une marque contrefaite
eug-éraudu\cuscmcn'. apposée, notamment en les avant offerts en vente cans



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

