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Le présent document contient les questions posées a la délégation du Luxembourg et les réponses fournies
dans le cadre de I’examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications
géographiques et les dessins et modéles industriels 4 la réunion du Conseil des 11-15 novembre 1996.2

L REPONSE A LA QUESTION GENERALE CONCERNANT LES DROITS DE PRIORITE?

Votre pays reconnait-il un droit de priorité sur la base d’une demande d’enregistrement de marque
antérieure déposée par le ressortissant d’un Membre de I’OMC dans un autre pays Membre de I’'OMC?

La Loi uniforme Benelux sur les marques et la Loi uniforme Benelux en maticre de dessins ou modéles
ne reconnaissent pas encore de droit de priorité pour les nationaux de tous les Membres de ’'OMC. A I’heure
actuelle, ces deux lois prescrivent que seuls les nationaux des Membres qui sont signataires de la Convention
de Paris peuvent invoquer un droit de priorité. Une modification de ces deux lois a été proposée par les
gouvernements des trois pays du Benelux (Protocoles du 7 aott 1996). Ces deux propositions doivent encore
étre approuvées par les parlements nationaux des pays du Benelux. Cette approbation une fois obtenue, les
nationaux de tous les Membres de I’OMC pourront invoquer un droit de priorité lorsqu’ils déposeront une
demande pour une marque de fabrique ou de commerce Benelux ou un dessin ou modéle Benelux.

II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

1. L’article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques indique les types de signes susceptibles
d’étre protégés en tant que marques de fabrique ou de commerce. Cette liste ne comprend pas les couleurs.
Veuillez préciser si les couleurs peuvent constituer une marque au sens de la Loi uniforme Benelux sur les
marques et, si tel est le cas, en vertu de quelle disposition.

La liste des signes susceptibles d’étre protégés en tant que marques de fabrique ou de commerce figurant
a I’article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques n’est pas exhaustive. Il est possible qu’une
couleur constitue une marque de fabrique ou de commerce au sens de ladite loi si elle répond aux conditions
générales concernant la protection, ¢’est-a-dire si elle est susceptible de distinguer les produits ou les services
d’une entreprise donnée. Le Bureau Benelux des marques 4 La Haye, aux Pays-Bas, peut refuser

Pour les lois et réglements ayant un rapport avec les domaines examinés tels qu’ils ont été notifiés par le
Luxembourg au titre de ’article 63:2 de I’Accord, voir les documents IP/N/1/LUX/1 et Add.1, IP/N/1/LUX/T/1-2
et IP/N/1/LUX/D/1-2.

?Le compte rendu de cette réunion figure dans le document IP/C/M/11.

3A la réunion du Conseil des ADPIC des 11-15 novembre 1996, les Membres sont convenus de répondre
a cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).



IP/Q2/LUX/1
Page 2

I’enregistrement d’une couleur en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsqu’elle ne satisfait pas
a cette prescription. En dernier ressort, il appartient au juge dans les cas de contrefagon de décider si une
couleur répond ou non aux conditions de protection, notamment au caractere distinctif.

2. Veuillez indiquer si, en vertu de la Loi luxembourgeoise ou Benelux sur les marques, la nature des
produits ou des services auxquels une marque doit s appliquer peut constituer un obstacle a l’enregistrement
de cette marque. Si tel est le cas, veuillez définir I’objet qui est exclu a ce titre et indiquer quelles sont les
dispositions de la loi permettant de justifier les exclusions.

Il n’existe pas de lois nationales en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg concernant la protection
des marques de fabrique ou de commerce. La Loi uniforme Benelux sur les marques est une loi commune
aux pays du Benelux applicable en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Le Bureau Benelux des marques est habilité a refuser I’enregistrement des marques de fabrique ou de
commerce lorsque la nature des produits ou des services fait obstacle a I’enregistrement dans un cas seulement,
a savoir lorsque la forme d’un produit découle de sa nature, ou lorsqu’elle affecte sa valeur essentielle (article
premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques). Cette exclusion de la protection est congue pour éviter
la conjugaison de la protection des marques de fabrique ou de commerce et de celle du droit d’auteur ou'
des dessins ou modeles.

3. Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit I’acceptation des demandes
d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sur la base d’un projet d’utilisation au sens de
larticle 15:3 de I’Accord sur les ADPIC. Veuillez préciser les conditions que doivent remplir les personnes
souhaitant déposer et maintenir une demande d’enregistrement d’une marque sur la base d’un projet d’utilisation
de celle-ci.

Il n’existe aucune prescription dans la Loi uniforme Benelux sur les marques relative au projet d’utilisation
d’une marque de fabrique ou de commerce lors du dépét d’une demande d’enregistrement.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit l’acceptation des demandes
d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sur la base d’un projet d’utilisation au sens de
larticle 15:3 de I’Accord sur les ADPIC. Dans ['affirmative, veuillez indiquer la disposition pertinente de
cette loi. '

L’acceptation d’une demande d’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce Benelux
ne dépend pas du projet d’utilisation de la marque. La Loi uniforme Benelux sur les marques ne contient
pas de telles prescriptions et elle est a cet égard pleinement conforme a I’article 15:3 de I’Accord sur les
ADPIC.

4.  L’article 5.2 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques autorise le titulaire d’une marque a faire
valoir un "juste motif” pour défendre le maintien de l’enregistrement de sa marque en dépit d’un non-usage.
Veuillez indiquer quels justes motifs pourraient étre invoqués a cet effet et, le cas échéant, préciser les décisions
administratives ou judiciaires qui ont été rendues en la matiere.

Dans deux cas, la Cour supréme du Benelux pour les marques de fabrique ou de commerce et les dessins
ou modeéles (la Cour de justice Benelux) a fourni une interprétation de ce qu’il faut entendre par "juste motif”
au sens de ’article 5.2 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques. La Cour a décidé qu’un risque inhérent
ala gestion d’une entreprise ne saurait constituer un juste motif du non-usage (Arrét Winston, 27 janvier 1981,
NJ 1981, 333; Arrét Kim, 18 novembre 1988, NJ 1988, 299).*

4Suite 4 une demande des Etats-Unis qui a suivi la présente réponse, des copies de ces arréts ont été fournies
(voir annexes I et H du présent document).
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5. Veuillez indiquer comment les marques notoirement connues non enregistrées sont protégées dans les
pays du Benelux, comme le prescrit l'article 16:2 et 16:3 de I’Accord sur les ADPIC.

Les marques notoirement connues sont protégées par ’article 4.5 de 1a Loi uniforme Benelux sur les
marques. Il est impossible d’obtenir I’enregistrement d’une marque si celle-ci est susceptible de provoquer
la confusion avec une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. La
protection est également applicable lorsque les marques en conflit sont utilisées pour des produits ou des
services dissemblables. Elle s’applique aux marques de produit et aux marques de service (article 39 de la
Loi uniforme Benelux sur les marques).

[Question complémentaire des Etats-Unis]

La Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit-elle des prescriptions ou conditions quelconques en
ce qui concerne les détenteurs de marques notoirement connues non enregistrées qui ont intenté une action
en justice contre I’utilisation par un tiers d’une telle marque pour qu’il puisse étre donné suite a cette action?

En vertu de Ia Loi uniforme Benelux sur les marques, le détenteur d’une marque notoirement connue
ne peut obtenir de décision judiciaire obligeant un tiers a cesser d’utiliser ladite marque que si celle-ci a été
enregistrée dans les pays du Benelux (article 12.A.1). Dans le cas ot le détenteur d’une marque notoirement
connue non enregistrée intente une action en justice contre 1’utilisation par un tiers de cette marque, il lui
est toujours loisible d’enregistrer sa marque au cours de la procédure, sur la base de ’article 12.A.3, satisfaisant
ainsi 2 cette prescription particuliere de I’article 12.A.1 susmentionné.

6.  Veuillez indiquer si la législation ou la réglementation luxembourgeoise ou Benelux sur les marques
établit qu’un risque de confusion est présumé exister lorsqu’il s ’agit de déterminer s’il y a similarité de nature
a préter a confusion dans les cas ou il est fait usage de marques identiques pour des produits identiques,
comme il est prescrit a l’article 16:1 de I’Accord sur les ADPIC. Si tel est le cas, priére d’indiquer en détail
sur quoi repose cette présomption d’un point de vue juridique.

L’article 13.A.1 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques autorise le titulaire du droit 2 empécher
les tiers d’utiliser 1a marque au cours d’opérations commerciales en ce qui concerne les produits ou les services
pour lesquels elle a été enregistrée. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire qu’il y ait risque de confusion.
Envertude I’article 13.A.1 b) de ladite loi, le titulaire du droit peut intenter une action contre toute utilisation
de la marque ou d’un signe similaire au cours d’opérations commerciales en ce qui concerne les produits
ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée ou en ce qui concerne des produits ou services
similaires, lorsqu’il est probable que le public associera la marque et le signe.

7. Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques impose un délai de prescription pour les
actions en radiation de marques enregistrées de maniére frauduleuse ou de mauvaise foi.

Lorsqu’une marque a été enregistrée de mauvaise foi (article 4.6 de la Loi uniforme Benelux sur les
marques), I’enregistrement peut étre déclaré nul si une action en justice est intentée dans les cinq ans a compter
de la date de la demande d’enregistrement.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Selon cette réponse, les marques enregistrées de mauvaise foi ne peuvent étre radiées que si une action
en justice est intentée dans les cinq ans a compter de la date de dépot. Veuillez indiquer comment les pays
du Benelux mettent en oeuvre l’article 6bis 3) de la Convention de Paris, qui dispose qu’il ne sera pas fixé
de délai pour réclamer la radiation d’une marque enregistrée de mauvaise foi.

L’article 14.B.2, en conjonction avec I’article 4.5 et 4.6 de la Loi uniforme Benelux sur les marques,
dispose que 1’enregistrement d’une marque qui entraine la confusion avec une marque notoirement connue
(article 4.5), ou d’une marque qui a été enregistrée de mauvaise foi (article 4.6), peut étre déclaré nul si
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une action est intentée en justice dans un délai de cinq ans a compter de la date de dépot. Toutefois, la Cour
supréme du Benelux a décidé dans U’Arrét Adidas (BenGH 23 décembre 1985)° que la limite de cing ans énoncée
a l'article 14.B.2 ne s’applique pas lorsqu’une marque est enregistrée de mauvaise foi et que la marque 2
laquelle il est porté atteinte est notoirement connue au sens de I’article 6bis de la Convention de Paris, ce
qui signifie qu’en pareil cas, aucun délai ne s’applique a4 une demande de radiation d’une marque enregistrée
de mauvaise foi.

8. Veuillez préciser comment les indications géographiques sont protégées par la loi luxembourgeoise,
comme le prescrivent les articles 22 et 23 de I’Accord sur les ADPIC.

Les indications géographiques enregistrées sont protégées par le Réglement CE n° 2081/92
(14 juillet 1992) du Conseil européen et par les Réglements n” 1107/96 (12 juin 1996) et 1263/96
(ler juillet 1996) de la Commission européenne.

9.  Veuillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modéles industriels sont protégés au
Luxembourg, notamment:

a) la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modéles
(exemple: brevets, droit d’auteur, systémes sui generis);

b)  les conditions a remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, dessins et modéles
nouveaux ou originaux et paramétres servant & définir ces qualités) ainsi qu’une description
succincte de la procédure d’enregistrement ou d’octroi;

¢)  la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;

d)  la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de protection, en
indiquant entre autres les conditions qui peuvent étre imposées (par exemple, exploitation dans
le commerce); et

e)  pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions a la protection ou
aux droits offerts.

a)  Laloi uniforme régissant la protection des dessins ou modéles au Benelux (Loi uniforme Benelux
en matiére de dessins ou modéeles) et la loi sur le droit d’auteur du Luxembourg (Loi du
29 mars 1972, telle que modifiée) offrent une protection pour les dessins ou modeles au
Luxembourg.

b)  Un dessin ou un modéle peut étre protégé par la Loi uniforme Benelux en matiére de dessins
oumodeles s’il satisfait aux prescriptions énoncées a 1’article premier de cette loi. Il doit répondre
aux conditions de nouveauté et I’objet de la protection doit étre un produit ayant une fonction
utilitaire. Le droit attaché au dessin ou au modele découle de la premiére demande
d’enregistrement (article 3 de la Loi uniforme Benelux en matiére de dessins ou modeéles). Les
dessins ou modeles ne sont pas examinés par le Bureau Benelux des dessins ou modéles, sauf
en cas de conflit avec I’ordre ou la moralité publics, et il n’existe aucune procédure d’opposition
(article 9). Les demandes d’enregistrement peuvent étre déposées aupres des services nationaux
de la propriété industrielle dans les pays du Benelux ou auprés du Bureau Benelux des dessins
ou modeles a La Haye, aux Pays-Bas. La demande doit comprendre une représentation
(photo)graphique de I’objet et doit s’accompagner du paiement des redevances exigées (article 8).

En vertu de I’article 8 de la Loi sur le droit d’auteur du Luxembourg, I’auteur d’un dessin ou
d’un modeéle obtient un droit d’auteur dés la mise 2 la disposition du public dudit dessin ou modéle,

5Voir I'annexe III du présent document.
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si ce dernier posséde un caractére propre et original et est doté d’une marque personnelle du
fabricant. Il n’existe pas de procédure d’enregistrement. Lorsqu’une action est intentée en justice
en ce qui concerne la protection des dessins ou modeles ou du droit d’auteur, le tribunal apprécie
si le dessin ou modele satisfait aux prescriptions en matiére de protection du droit attaché au
dessin ou au modele ou du droit d’auteur.

c)  Une fois qu’une demande d’enregistrement de dessin ou de modele a été déposée aupres du Bureau
Benelux des dessins ou modeles, le déposant obtient le droit exclusif d’empécher les tiers de
produire, importer, exporter, vendre, offrir a la vente, louer, offrir 4 1a location, exposer, livrer,
utiliser ou détenir en stock & des fins industrielles ou commerciales un dessin ou un modeéle
identique ou similaire (article 14.1 de la Loiuniforme Benelux en matiére de dessins ou modéles).
La durée de protection maximale prévue par la Loi est de 15 ans a compter de la date de dépét
(article 12).

Le titulaire d’un droit d’auteur détient le droit exclusif d’empécher les tiers de copier son dessin
ou son modele ou de le mettre a la disposition du public (article 8 de la Loi sur le droit d’auteur
du Luxembourg). La période de protection prend fin 50 ans apres le déces de I’auteur (article 2).
Cette durée sera portée a 70 ans en vertu de la Loi sur le droit d’auteur modifiée qui entrera
en vigueur 2 la fin de 1996.

d)  Le titulaire d’un droit sur un dessin ou un modele régi par la Loi uniforme Benelux en matiére
de dessins ou modeles peut intenter une action en justice pour violation de ce droit et requérir
un jugement déclaratoire, une indemnisation et une injonction de faire ou de ne pas faire (par
exemple injonction de retirer les produits portant atteinte au droit ou de donner des renseignements
sur les fournisseurs). Lorsque le tribunal a déclaré que la violation des droits était délibérée,
le titulaire du droit peut requérir la destruction des produits et des machines de production portant
atteinte a ce droit et revendiquer la propriété de ces marchandises et le gain obtenu du fait de
cette violation. Aucune autre condition que celles qui sont mentionnées a 1’article 14.1 de la
Loi uniforme Benelux en matiére de dessins ou modeles n’est requise.

Le titulaire d’un droit d’auteur peut également porter un cas de violation devant les tribunaux
sans autre condition supplémentaire. Il peut requérirunjugement déclaratoire, une indemnisation,
une injonction de faire ou de ne pas faire (par exemple de retirer les produits portant atteinte
au droit) et la destruction de ces produits, ou en revendiquer la propriété.

e)  Sontexclus de la protection au titre de la Loi uniforme Benelux en matiére de dessins ou modeles
les aspects des objets qui sont indispensables a I’obtention d’un effet technique.

S’agissant des droits sur les dessins ou modeles régis par la loi précitée, la Cour de justice des
Communautés européennes a décidé qu’ils seraient épuisés dans I’Espace économique européen
(EEE), et pas seulement dans les pays du Benelux, une fois effectuée la mise sur le marché du
produit dans I’EEE par le titulaire du droit ou par un tiers avec son consentement.

Il n’existe aucune exception spécifique a la protection au titre de la Loi sur le droit d’auteur
luxembourgeoise.

10. Veuillez indiquer comment les dessins et modéles de textiles sont protégés par la loi.
Les dessins et modeles de textiles peuvent étre protégés en vertu de la Loi uniforme Benelux en matiére

de dessins ou modéeles ou de la Loi sur le droit d’auteur luxembourgeoise. Les conditions générales de la
protection doivent étre satisfaites.
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ANNEX 1

Arrét du 27 janvier 1981

La société a responsabilité limitée
TURMAC TOBACCO COMPAMY B.V.

contre

1a sociétd de droit américain

R.}] REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc et
la société i responszbilité limitée

R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

Affaire A 8¢}

Président * M. F. Gocrens

Vice-Pr&sicents T MM, G MU AL Moons et le Baron J. Richard

Juges : MM K Legror, R, Thiny. C. Wampach et W.L. Haazdt
Juges suppidants :

: MM, A. Mecus ¢t S K. Mantens
MOV, Berge

: Mes. ALG Madg,"E.Ch. Kuhn, LD, Pels Rijckes, Ta.F. Bremer &
A. Braun

+ le nderlandaly

Avocat glales
Avocals

Langue de b2 procédure
Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.).

l. Extinctiondudroit élcmarque — Article 5-3 de la loi uriforme surles margues
de produits — 'Aucun usage noreal” — Notion.

9

<.

Extinction du droit é la merque —~ Article 5-3 de lalof uniforme sur les margues
de procuits ~ ‘Urage normal” — Notion.

3. Exiinctiondudroit élamargue — Article 5-3 de laloi uniforme surles merquzs
dc produits — ‘Aucur usage normal” ~ ‘Juste motif — Notioa.
4.

Frais exposés devan: le Cour de Justice Benelux — Interprétenion de régies
Juridiques communes ~ Autributions juricictionnelles de la Cour — Fization ce ¢z
Jrais par la Cour — Honoraires des conseils des parties — Notion.

Aux termes de Vanicle 5-3 de la loi uniforme Berelux sur les marques ¢¢
produits, le droit 3 la marque s &eint dans 12 mesure ob, dans les délais précisds pa
cetie disposiiion, i n'y a 2u, sans juste motil, ‘avcun usage normal’ dela marque s
i¢ territoire Benctux, ni par le tinulaire, ni par un licencis; en wtilisant I'2xpressica
‘aucun uszge normal’ et non sculement celle qui est visée parianicle 4 — 6act 65 —~
de 1a méme lot, asavouw ‘usage normal’, ledit asticle 5-3 dispose qu'il 5! en princips
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A 8¢t - TURMAC/ REYNOLDS-

trequis que lesigne servani A distinguer le produit ait éié utilisé dansla vic des affaizes
hors de I'entrzprise et que cet usage se rapporne, sans ambiguité, 3 un produit

détzrmuné verdu ou offert en veate ¢l qus, par untel usage, st distingue des produts
d'actrui.

Y
.

Pour déterminer 371l v a, au szns de I'anticle 5-3 de 1a lot uniforme Benelux
1"usage normal’ de la marque qui évite que e droit & cette marque s*éteigne, il faut
‘prendre en considération dans lcurs rapports réciproques tous les faits et circonstan-
ces propres A la cause: il est déterminant qu'il se¢ dézage de l'ensemble de ces
cizzonstarces. Gue L'usage 8 cu pour objet de créer ou de conserver un débouche pour

les produits distingués par 1a marque ¢t non sculement pour sauvegarder le Croitd ia
marque.

i

Lorsqu'il n°2 é:¢ fait ‘aucun usage normal’ de la marque, au sens de l'anicle 523
de 1aloi vniforme, le drsit 2 12 marque re s'€teint néanmoins pas lorsque des f2its ou
des circanstances sur lesquels L Gtuiaire de 12 marque ou te licencié est sans pouvoir
¢t qui ne constituent pas des risques normaux de 1'entreprisc, ont rendu usage
rormal de 1a marque impossible ou, 3 tout lc moins, auraicnt rendu cetusage, comple
tenu des cntéres usuels de 1a vie des affaires, A cc point difficile ou enéreux qutlne

peut éue rasonnabiement exigé de la part du titlaire de le marque ou de ceiui qui
béaéficie d'une licence.

4. Lorsque 1a Cour de Justice Benelux statse sur une question d’interpittation qui

tal 2 &1 sourmise par une juridiction des Pays-Bas, elic comprend, parmi le montant
des frais exposés devant clle, et qu'elle fixe, les henoraires proménités par les
conseils des pantics qut ont déposi un mémoire recevable au cours de la procédure

(Traité du 31 mass 1965, ant. 13, et reglemen: de procédure de {2 Cour, 23 §).

[P
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Traducrion

La Cour de Justice Benelux

Dans 1'affaire A B}

Vu 1a letre de Hoge Raad der Nederlanden du 11 janvier 1980 accompagnée
d’une copie cenifide conforme de 1'amét du Hoge Raad du 11 janvier 1980 rendu en
causc de société 2 responsabilité limitée TURMAC TOBACCO COMPANY B.V. 3 Am-
sterdam contre |. société de droit américain R.). REYNOLDS TOBACCO COMPANY INC.
3 Winston-Salem, Caroline du Nord, Etats-Unis dAménque et 2. sccidié 3 res.
ponsabilité limitée R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V. & Hilversum, par lequel son: posées,
conformément 2 I'article 6 du Traité relatif 2 V'institution et au statat ¢'un Cour de

Justice Benelux, des questions reiatives 3 interpréiation de "article 5, 3. 2¢ 12 Loi
vniforme Benelux sur les marques de produits;

Quant gux faits:

Attendu que le Hoge Raad a €noncé comme suit les faits auxquels doit s*2ppliquer
l'interprétation 3 donncr par la Cour de Justice Benelux:

*En 1963, Turmac éaait titulaire aux Pays-Bas de fa margue Whiston peur des
cigareties, Reynolds, fitcizire dans un certain nombre d'autres pays de l2 marque
Winston pour des cigareties. L' Arrondissementscechtbank de L2 Haye 2 annek, par
décision Cu 29 mars 193 prise 2 la requéte de Turmac, 'enscgistrecient av nom de
Reynolds de la marque Winston aux Pays-Bas, annulation proncncée en raison du
caractire ressemtlant de celie marque dans ses Uaits essenticls avec la marque
Whiston de Turmac. Le 12 juiliet 1963, Turmac 2 fait enrcgistrer la margue Winston
pour des cigarettes. Reynclds a2 demandé alors a ' Arrondissementsrecntbank de la
Haye d anauler c2 demnier enregistrement de Turmac, mais le Tribunal a rejeté cette
requéte par déeision du 30 mai 1964. Reynolds a interjetd sppel de cetie décision
auprés ce la Cour d'appel de La Haye. En outre, Reynolds a engagé, cevant
1" Astondissementsrechibank d'Amsterdam, unc action contre Turmas tendant eatre
autres & ce que tout usage par Turmac de 12 marque Winston pour Ces preduits de
takac aux Pays-Bas soit déclaré illicite 2 1"égard dc Reynolds.

Le 10 sepicmbee 1965, Turmac et Rzyroids ont conclu une convention cont le
coaleny suit:

Agree m.en(

Agecment made this (Obh day cf Septender 1965 betwesn K3, REYNOLOS TOIACCO CoaNYof Winston-
Salzm, Neah Caroiina, & corparation orgaruzed and cx:siing under the faws of the Staiz New Jemsey,
Ursted States of Amenca and TURMAZ TaBAX MAATSCHAPM! {Turmic Tobasco Compiny} NV, of
Amsierdam. 3 corporaiion ocgaruzed i1nd exisung under the laws of the Kiagdom of the Nahelands,
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Recitals

1. Reynclds is the proprictor of the rademarks BRANDON and 8RANDONA which is used 1o dutiagsish
tobacco and tobrcco-products,

2. Turmac is the propricior of the Tademart WHISTON in the Netherhaads which 15 used to distinguish
tobacco and wdicco-products,
?

-

Turmac cr 1ts subsidiaey or afTiliated companies desire 10 acquire certzin rights 1a the Yidemurks
BRANDON 1nC BRAKDONA; -

4. Reynolds, which in a rumber of countrics outsice the Netherlands, bs the progricier of the tacerurk
winsTON, which is used to distinguisk cigareties, has met with difficulties in vsing this muk in the
Netherlands, on 1ocount of Turmac's prioe rights in the tademark- wiusTon;

5 Turmac is willing 1o give Reynolds certain nghts 10 use the bademark WNsTCs in the Natherlaeds,

6. Reynolds and Turmac desire 10 enter 1nto this Agreement for the purpose of setihing al! diszutes
betwezn them with regard (0 the WINSTON and WIZSTON-trademarks.

Clauses

far 1. Reyncdds will asign to Tuamaac or a subsidiary cr affifinsted company all its nghes ia the Uasdemaks
BRANDON and BRAMOONA throughout the wvorld 33 such countries apperr in the Exdnbn:, except fox the
U.S.A | us ternionas and possessions, anc sales 1o the U.S. armed (orces, embassies 108 coasulates;

2 Theassigament of the sranCON ard 3XANDONA marks 23 aforesaid shall be apan from the business
or other goodwill of Reyrolds and Reynoids rmakes no representaiion 2510 the vaid-ty of the marks 10 be
wanslerred:

3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds foc eaecution such ansigament socuments 13 may be,
required 10 effec the ransferof recocd from Reynolds to Turmac™s nominee of the marks as aforesad. The
2ot of the preparation of the assignment documents 1nd of the recordal of the carsfers will be bone by
Turmac and'or its nosunce. s understood tha Reynolds may sudmut sach Cocuments te its couasel for
approval;

(i;:)p Turmac gives Reynolds exclusive permanemx rights to advertise, promoxe 148 $2 winsTOnecigarenes,
anc theredy to marc use of the wudemark WINSTON, 1n the inbord trace of the Netheslards Reynolds has
the nght 1o name NV, Alvama of the Haguoe. the Netherlands of any other dismbuzer of 135 chesce and to
dearde where and by whorn the wiNsTON-Cigtretes will be mamufactured. 17 the maaufaziure is effecied
cutside the Netzertands the use of the rademark wiNsTON in the course of the shipping of the cigarenes to
the Neterizads s tlso parmitied;

te} Turmac authenzes Reynolds exclusively to adveniise, promois and sell winsTONCigrzites, 178 10
make use of the Tademark WiNsTOX, inthe iaiand market of the NetherlanCs as loag as ihe prics ixed on the
cacise siamp for a package of 20 minsTCACigaren=s is at least one guitdes hugher dhan the ruail pricz ol 1
package of 20 cigroites of the largest selling pnce class, as detamined by Gevenmen: publicstions,
mamfasiured 2ad s0ld in the Natherlands

Reynolds has the dight to name Messrs. Alvaca erany other disiributor of its cherse and to decide where
2nd by whom the wxsTons will be manutactured. If the manufaciure is effectse culside the Netherlands
the use ol the Tidemark wWinsTOm in the course of the shipping of the cigarenes to O Netheraandsis also

mitted.
fz In the event Reynolds decidesto advenise, promote and sell winsTon<Cigarenes inthe Netherlards aza
poce fixed on the excise stamp that is less than one guilder bigher than the ratdl prze of 2 packagzof 20
cigareties of the Wargest scllixg price clast, 13 determined by Governmernt putiicazons. manufactursd and
sold in the Netherlands. Reynolds has the right 1o decide where and by whom the wansTOR Ligerenes will
be manufscrured, but Turmac will heve U right to act as the disibuter of MEsTON G garentes 30K in Une
inland market of the Netherlacds. The relevant agreement between Reynolds and Turmite will embody
condiuons sumilar 1o the cacs prevailing in the rawail price class in which wmixsTox is 1o be sold.

If Turmac &cides not o ac: as the distributor, Reynolds wil have the right to name Messes. Alvanz or
2ay other distributor of i3 chovee in this ease Reynolds conditions will not be mers favourable thaathese
offcred 1o Turmac in the first instance
fe} The paties apree to the co-axssterse of the ®INSTON and WHISTON marls ta e Netheands: and e
pansesundenake to avold such changes inthe labe! goi-up or package designs 35 woeld maxz for confusion
ameeng the tade and purchasing puhlic:

{f} 1 those countries where oppositions of cancellation actions by the Rembrand: interests are pending
333iRsT the 3RAROON 1nd BRANDOKA marks, Turmiac will armange for withdrawal of such eppositions or

canzellationactions, each side to boas sts own costs. Simulasly, Reyrolds will withdraw such 1ztoas as it
may have pending 3gainst the XEMBRANDON MUk 14 22y county:
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{g) la the lawsuit betwoen Reynolds and Turmac which is pending before the Count of Appeal of the

Hagzc, Reynolds will withdmaw its rotice of appert The lawsuit between Turmac 124 Reynolds whnch is
now pending befoce te Drsrict Court of Amsterdam will be withdriwn and struck off Cie resoxds 2t the
reqoest of bach parties;

{h) Thisapoenent and the uadertakings made thercunder rua o the benelit of, 15d z¢ bindieg upon, the
3uccessons and auignes of Reyrolds and Turmac and/oc their subsidiacy or affilized companies;
{i) 1f & coeNict or 2 &Efference of opiniun on the vahdity or the execuuion of s apezment should anse

compaient Cout fer B¢ fint instange. 77

Lr witness whereof, the partict heretohave executed this Agreement asof the day 1nd yet: wmbien shove.

R 5. REYNOLDS TGBACCD COMPANY TURMAL TAIAK MAATSCHAPTY
(TURMAC TCRACTO COJ M.V
(suivent des sigratures)

En 1971, Turmac 2 déposé aupres du Bureau Benelux des margues la margue
Whiston, entre autres, pour des cigaretiss en faisant référence & I'usage qu'eile faisait
de cette marque aux Pays-Bas depuis 1934 ¢t i son enrcgistrement Gans ce pays.

En avril 1577, Reynolds a adopté le point de vie sclon lequel etle n'éait plus:
obligée par la convertion du 10 septembre 1965, Elle invoquait & cet égard différen-
tcs raisons dont I'unz consistait & dire quz le droit de Turmac 2 Ia marque Whiston

s*€tait éteint par non-usage pendant les rois anndes suivant Iz dépdt ou peadant une
période irinterrompue de cing années.

Turmac y opposa deux arguments:

a. clle a poursuivi 1'usage de la marque Whiston dans ladite péricCe; pour en
rapporter la preuve, elle produisit {concernant cette pérode) 30 copies de facwures,
toutes du 22 novembre 1973, et concernant presque toutes une quartité égale de 1000
cigarcites (40 ou 50 paquets) par client; clic ajouta que le succds des marques de
cigarettes est largement tributaire de 12 mode ct que Jorsqu'une marque déterminde
décline, c’est-a-dire si elle ne trouve pratiquement plus acquérey:, les {abricans
s'efforcent en permanence, en adaptant la cigaretie, de recréer un marché pour la
marque,

b. elie souhaitait prévenir dans toute la mesure du possible la confusicn entre les
marques Whiston &< Winston et cll¢ a relevé notamment & ce progos laclausc e) dela
convention du 10 scpiembre 1965; la marque Whistoa ne constituail pas une grande
marque; elie ne suscitait qu'un intérét local; si Turmac avait voulu metTs find cette
situation cn essayant, par une campagne nationae, de faire de Whiston une grande
marque, clle aurait contribug 2 creér unc confusion entre Whiston o Winston.

La Cour dappel iz s"étant pas prononcée expiicitement sur l2s faits qui sous-ten-
cent ces arguments, ccs

faits doivent éte considérés comme constanis 22 niveau du
Hoge Raad.’
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Quant a la procédure:

Attendu qus 14 sodtté a responssbilité himetée Turmac Tobacco Company B.V.,
ci-apris dénommés Turmac, s'éant pourvue en cassation contre |"arrét reagu dans
ceute affaire par la Cour d'appel d' Arnhem, le Hoge Raad 2 iavitd, par ardtdu 1}
janvier 1930, la Cour Benclux & sc prononcer sur les questions suivantes relatives &
I'interprétetion de Panticle S, 3. de 1a Loi uniforme Benelux sur les marques de
produits, eu égard aux arguments précités de Turmac:

“1. Quc doit-on eatendre, A l'article 5, sous 3., par les termes ‘aucun usags normal
de ia marque’?

2. Quc doit-on eniendre, dans la méme disposition, par Jes tcrmss ‘sans juste
motif 2"

Attenduy que conformément i Marticle 6, alinda 5 du Traité relatif 2 'insitution et
au statnt d’une Ceur de justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux Mirestres de Iz
Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxzmbourg une cogie de V'atii du Hoge
Raad, cenifiée conforme pas le greffier;

Altendu que la Cour & donné aux parties Ia possibilité de présenter per €erit des
obscrvations concemant les Guestions posées par le Hoge Raad, ce cont Tumac ¢
Reynolds et consonts ont fait usage, Turmac ayant en outee présentd un mémoire en
réponse au mémaire déposé par Reynoids et consorts;

Attendu que Tummac soulient, en substance:

!. Sur la question 1:

qu’a Jatticle 5, 3., & la différence d autres passages, par exempis ianicle 4,
alinéas 6a <t b, la Loi uniforme Beaclut sur les marques de produits mentionne
‘aucun usage nermal de la marque® (‘eaig normaal gebruik van het merk’); qu'idi
cdorc, expressément. lz loi n'impose pas I'exigence de 1'usage nommz! mrais de
cueigue (enig) usage pormal, formule sans aucun doute considéradlemcat ancnuée
par rapport 1 celle d7'usage normal’ retenu <ans d'autres dispositicns de la loi
uniforme;

que par cct 'usage normal’, on ne vise certainement pas un uszg: éiendu 4
I'easemble du Benelux, ni un usage noto're, ¢'est-2-dire connu du putic, ni jout
autre usage intensif de Ja marque dans le dessein d'acquénir dans le Benelux va
débouché pour I'article marqué; que 1'usage normal ne vise riead’autre que activité
sinctre du tiulaire de la marque, dars les détaiis prévus per la loi, en vue de veadee
I'anticle margué, compie tenu de toutes les circonstances propres ¢ la cause, y
compris la nature du produit ou le comporiement du titulaire;

quc par quelque ‘usage rormal’, I'article 5, 3. de la Loi uniforme Eznelux vise
donc a imposer comime critére qu'il v 2it cu, dans les délais fixés & Vanticie, une
commercialisation réells, méme minime, du produit marqué;
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1. Sur la guestion 2:

que le défaut de V'usage précité n'eatraine pas I'extinction du ¢=:iz pourvu que le
titulaire e la marque démontre que celle-ci est destinée centes au commerce réel —
donc, nor. a dzs fins défensives — mais que des circonstances gui fui sont dwangeres

ou des obligations contractuelles 1'ont empéché (temporaiteinent) ¢ wliliser sa mas-
cue dans les délais prévus 3 1'article,

Altendu que Reynolds et consorts soutiennent en substance:
{. Sur la question I:

£. que Cans la mesure ol la Cour entend donner une riponse absiraite aux

quastions posées par le Hoge Raad, la réponse 4 la question | deviait ére formulée
comme suil:

& nitre priacipul ¢: subsidiaire:

par "usage normal” au sens de l'artcle S, 3. de la LBM. il fzu: entendre un usage
qui ne ternd pas au seul maintien du droit 2 Ia marque, mais av ceavasre, qui peut
raisonnablement servir & acquérir un débouch? pour fe produn, éuant entendu qu'il

faut tenir compte de toutes les citconstances du cas d'espace ¢f spiualement de Ja
nature de produit en cause;

8 wtre principel:

&ant entendu aussi qu'en cas de lancement o de réintroduciion ¢ Lne marcus, ne
peul pas consiituer un ‘usage normal’, 1'usage réputé par ailleurs wrop faible, cu égard
3 1a nature du produit, méme st apris I'expiration des délais visés 2 'anicle 5, 3., il
es: immédiatement suivi d'un usage a réputer ‘normal’ quant 2 son enpleus etd son
intensité, eu égard 2 la nature du produit en causs;

& titre subsidiaie-

érant entendu aussi qu'en cas de lancement ou de réinroducticn d'une marcue,
peut constituer un ‘usage nocmal’, 'usage qui, eu &gard 4 l2 narure de produit en
cause, doit &tre considéré comme d’ampleur ¢t dintensité teés faitles, pourvu que
lcdit usage ait un rapport avec 'intention d'exploiter la marque immédiaiement aprds
cetiz phase de (ré)inwoduction en conformité avece les normes de gzstion des entrepri-
scs ot que cela ressorte soit de ['usage subséquent, laquel est & considérer comme
ccrmal quant Ason intensité et son ampleur, cu &gard 4 la nature du produii en cause,
soit d"un proist préalable e: crédible, prévoyant une intensificslior &f unc extension
régulitres d21'usage jusgu'a anieindre un vsage 3 réputer norma! quaat i sbnampleur
¢t } son intensilé, eu égard 2 la nature du produit en cause.

8. que, dans la mesure o la Cour entend intégrer dans sa répoase les arguments
¢e Turmac cités par Je Hoge Raad, i faudrait répondre comme suit

(1) Larussion de !2 Cour Benelux, qui se limite 3 interpréiztion de rdgles juridi-
ques communes, implique que la question de savoir si l'usage alifgué par Turmac
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doit étre considéré comme quelque ‘usage normal” ne pourra recevon dz r2ponse que
par le juge du fond érant donné qu'on ne peut répondrc A cene questioa sans appricier
les faits, ce qui reldve souverainement d¢ ce juge; a cet &gazd, le juge du fond devra
considécer si J'usage peut raisonnablement serviz & acquédr un dézcuché pour le
produit; & cette fin, le juge devra tenir compte de toutes les circonstances de Iespéee,
en panticulier de la narure du produit, de I'ampleur des ventes sous ta marque, des
intervalles séparan les difiérenis faits d'usage ainsi que de ['ampleur et de la
fréquence d awres faits d'usage éveatuels;

Au surplus, s’agissect d"anticles de grande consommation comme les cigarettes, le
juge du ford devra apprécier 1" usage normal’, ea fonction d'une ampleur et d'une
fréquence des ¢étouchés pour jes anticles marqués, plus dlevées gue dans e cas de
produits d’une autre nature:

Dans uns situation ol il est constant que la marque (ou P'anticle marqué) ‘ne fait
pratiquement pas (ou plus) I'objet de ventes', le juge du fond sere sulfisamment
fondé A juger, sauf circonstances particulizres, que des actesd'usazs occzsionnels ou
isolés ne peuvent pas éue considérés comme un ‘usage normal’. '
{2) La simplc circonstance que e sucees de la marque ou du preduit de marque est
fortement inbutaire de 1a mode et quie le titulaire de 12 margue, confermément ou non
aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, seiforce
en parmancnce, apris le déclin d une marque dérerminée (¢ esi-2-dire lorsquielle
n'est pratiquement plus vendue), de reeréer, en adaptant le produit, tr marché pour
la marque n'interdit pas au juge de considérer, cu égard 2 la nature du produit, que
P'usage reste néanmeins insuffisant quant 3 son ampleur et 2 sz fréqueace pour
pouvoir étre qualifié ¢'usage normal’;

en effet, I'usage normal de la mazque suppese précisément que l¢ titulaire de la
marque veitle 3 ec'que celle-ci suive plus ou moins I'évalution de la mode: en outre,
les délais de 1'anicle 5. 3. donnen: au titulaire de la marque la possizilité, jusqu'a
trois ans apres ie dépdt ou jusqu'ia cinq ans apres le Gernier us2ze, d'adapter son
produit e de trouver pour celui-ci un nouveau masché sans que cans cette période,
qucique 'usage normal’ sait exigé de lui.

(3} Wenestde méme d’une limitation alléguée de I'usage résultan ¢¢ l'inteation du
titulaice de 12 marque de prévenir la confusion avec une atre marque cu d'une
limiation alléguée de I'usage résultant d'une obligation en ce seas acceptée con-
tractucliement 3 1'égard d'un tiers.

%) Pourcu’ily ait ‘usage normal’, il n"est pas nécessaire que la margue soit réputée
une ‘grande” marque. C'est at juge du fond qu'il appantient d'appréciersil'usage de
13 margue adapté 3 unc situation ol cette marque ne suscite qu uaiatézétlocal, peut
constituer un ‘usage rormal’; dans son examen. ie juge du lcad doit prendre
notammant en considération la nature du produit. Si. ev égard a f2 nafure Su produit,
i'usage comme tel apparail ¢'une ampleur ¢t d'une {réquence vop faibles pour
constituer ur ‘usage rormal’, le simple fait que cet usage limité s”expliquerait par un
mangue dintérdl, aut'e quien intérét local, ne constituera pas par lvi-méme unc
raison pour le considerer comme un ‘usage normal’ at seas de ['asicle §, 3.
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ll. Sur la question 2:

A. que dans la mesure ol 1s Cour entend doaner une réponse absiraite aux
questions posées par e Hoge Raad, la réponse A la question 2 devrait éue formuléde
comme suit:

Onne peutentendre pas *juste motif* au sens de "anticle 5, 3. unintérdt raisonnable
du titulaire de la marque, on ne peut admetce le ‘juste motif” qus dans les cas ofl,
compte tenu de toules les circonstances de I'esplee, on ne pouvait raisonnablement
pas exiger du titulaire de la marque qu'il fit de celle-ci un usaze normal.

L'intérét 3 conserver des marques de réserve ou de défense ne constitue pas en soi
un juste motif.

B. que, dans ia mesure ob la Cour entend intégrer dans sa réponse i2s arguments
d= Turmac cités par le Hoge Raad, il faudrait tépondre comme svit:

(1) La simple circonstance que le succds de Ja marque ou du procuit de marque est
fortement tibutaire de 1a mode et que le titulaire de 1a marque, conformément ou non
aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, s'efforce
€0 permanence, apres le déclin de 1a marque (c'est-a-dire lorsqu'elle n'est pratique-
mert plus vendue) de recréer, en adaptant le produit, un marché pour la marque ne
corstitue pas un ‘juste motil” du défaut d'usage normal.

(2) La limitation de l'usage alléguée par le titulaice de la margue résultant de son
intention de prévenis la confusion avec unc autre marque ne peut pas davantage
coastituer ‘un juste motif” de 'usage anormal de 1a marque; ni non plus, la limitation
alléguée de I'usage résultant d'un cngagement pois contractuciiement A cet effet &
I"égard d’un tiers..

{3) Nec constituent pas uf, ‘juste motil® d'usage anormal ni l¢ simple fait que la

marque n'est pas une “graade’ marque ni, le simple fait qu'elle ne suscite qu'ua
intéret jocal.

Altendu que les points de vue d2 Turmac et de Reynolds et consons ont éié exposés
verbalement 2 I'audience de la Cour du 2 juin 1980, au nom ¢z Turmac par Mes.

A.G. Maris et E. Chr. Kuhn, avocats 3 La Heye et au nom de Rzynolds 2t consorts
par Me D.W.F. Verkade, avocat 2 Amsterdam,;

Attendu que Morsicur avocat générai Berger a2 dédposé ses conclusions le 29
septembre 1980;

Quant! au droit:

sur ies deux questions confondues:

Atteadu que, la procédure au cours de laquelle le Hoge Raad 2 posé les questions
pricitéesn’ayanttrait qu'a des marques individuelles, la Cour psut, danssaréponse 3
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qu'en ce qui concerme les faits et circonstances visés ci-dessus, 1l faut en principe
prendre en considération la natere, 1"étendue — tant l'impoaanss puminique des
marchandises ¢f'ou des clients que 1a dimension géographique —, la fréquence, 14
régularité ainsi que la durée de i"usage enretation avec la nature de preduit, fa nature
ct la dimension de I'entreprise; )
Attzendu Que sous cerapport, & U'égard des arguments d2 Turmac cités par 2 Hoge

Raad, et sans entrer Gans une appréciation concrete 2 laquelle il n'appanizntpasila
Cour ce se Livrer, on peut faire observer ce qui suit;

que lorsqu’il sagitd'un article de grande consommation, 1'usage dont 1'¢étzndue
ne correspond pas A ce caractere ne peut 2ure considérd comme normal au sens précité
que st ie ttlaire celamarque invoque, et, en cas de contestation prouve. d2s faits et
circorstances qui permettent d'expliquer cet écart de fagon A faire admettre que cet
usage ne visait péanmoins pas au seul maintien du droit 2 12 margue;

que pour saveir si les arguments précités de Turmac, qui sont reproduilsin extenso
dans I'arrdt du Hoge Raad, focumissent parcille explication, 1l faut examiner si dans
fcurs rappocts mutueels, ces arguments autonisent @ cux scels a fzire admettre que
compte tenu Ce la nature ¢! de la dimension de son enteepnse, Turmac continue 2
satisfaire par des fournitures dz 1'imponiance et de la fréquence alléguéesla demande
puremznt locals d'un article de grande consommation comme des cigas

slizs pour des
ratsons autres que le sevi mainticn de son droit & la marque,

sur la question 2:

Autendu gu'il suit des considérations ci-dessus relatives 3 I2 questicn 1 que la
rotion de justz motif-dans la disposition concernée doit Etre appréciée de manidre
stricte: v

quc pour celiz raison, il faut répondre 3 la question 2 du Hoge Raad qu'il re peut y
avoir juste motif au maintien du droit 2 12 marque, en 1'absence d'tn usage normal
qu’3 la condition que |z titulaire de l2 marque invoque et, en cas de coatestation,
prouve dzs faits et circonstances sur lesqueis il est sans pouvoir, gui ne font pas pattic
des risques normaux de entreprise, et qui oatrendu impossibie l'usage normal dela
margue ou du moins ont constitué une telle charge que cetusege, selor Jes entdres
usuels de la vie desaffaires, ne pouvait pius raisonnatlementdme exizgé dusitulaire ou

“de son ficencié;

qu'ainsl, re pervent éue considérées A clles scuies comme constiiuant un juste
mot{ au seas précité, ni la circonstance qu'un produit s¢ &mode et gu'en con.
séquence il ne se vende pratiquement plus, ni la circonstance que = ttulaire de la
marqye rencnce & relever par de la publicité la {2ible demande de son preduit parce
qu’ii se-considére teny, en vertu d'une convention qu'il a librement concluc avec e
titwiaire d'une auuc marque, de préivenir, dans toute la mesure du possidle, la
confusion avet telte margue: la premidre circonstance pares qu'elle f2it paniis en
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ces questions, se dispenser d'examiner si, ¢t dans quelle mesure, les considérations
émises 2 ce propos s appliquent aussi aux marques coliectives;

sur le question 1

Atterdu tout d"abord que 1a disposition de 1'anticle 5, 3. de la Loi Benelux surles
margees, selon laquelle le droit 2 la marque s°&teint dans la mesure o8 pencantune
période déterminée, 12 marque n'a fait 1'objet, sans juste motil, d'zutun usage
nommal sur e territoire du Benclux, par le titulaire ou en son om, se fonce surlidée
que Ja protection élenduce que la Lo rattache au droit exclusif 2 ia marqus ne s¢ justific

que si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie ces affaires pour
distinguer les produits d'une entreprise;

Atterndu que dans I'interprétation de cette disposition, il faut zussi teniz compte de
la volonié, qui a présidé 2 sa rédactioe, de rompre avec fa conception 2nténzurement
admisc aux Pays-Bas sclon laquellc tout usage, m&me s'ii n'a pas pour bet ¢'acquénic
un débouch pour le produit marqué mais qu'il visc uniquement 2 mairteny Je drolt @
la marqgue, suffit & prévenic la déchéance du droit;

que cette volonté constitue la raison pour laguelle 1a disposition exige i caractére
normal de 'usage;

Anendu qu'il ressert d€j3 du premier attendu ci-dessus gue pour prévenir la
déchéance du droit de marque, conformément A la disposition de U'aniciz 5.3., tlest
cn principe au moins nécessaire que le signe on cause soit viilisé cans 12 vie des
affaires par le titulaire de la marque ou en soa nom, hors de Ventreprise ¢u ttulaire,
de son licencié ou de la personne agissant en leur nom, et que cet uszze st rapponte
sans ambiguité 3 un produit déterminé que 1'usager vend ou offre e veaie et qui par
un tel usage se distingue des produits 4 autrui;

- Attendu que lotsque pareil usage est constant, il ne peut éuc sfpondu 31z question
de savoii si cetusage peut éue corsidéré comme ‘normal’ 21 sens dz la diszesition en
cause, qu'en tenant compie, comme le précise I'exposé des matifs commzn. de tous

Gue si, pour celte raison, la premidre question du Hoge Raad ne 52 pidie que
pariicliement 3 unc réponse abstraile, il est néanmoins possibic d'inférer de 1'en-
sembdle des considérations qui précédent que pour que 'emplor de la margue, ielau'it
estvisé ci-dessus, puisse ére considéré comme un ‘usage neemal’, i est éerminant
qu'il se ¢égage de I'ensembic des faits et circonstances propres 3 12 cause, censidérés
daas leurs rappors metuels, que compte tenu de €e qui Passe pour usuel et com-
mercialement justific dans e secteur des affaires envisagé, i'usage 2 pous cbjet de

créer ou de conserver un débouché pour les preduits marqués et qulil ne vise pas av
seul maintien du droit 3 la marque,
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principe des fisques normaux de ' entreprise; 12 seconde, parce qucliz n'échappe pas
au pouvoir ¢u titwlaire de Ja marque;

Quar! au dépens:

Atterdu qu'en vertu de I'anticle 13 du Traité relatif 2 I'instinution etau stzrutd'une
Cour de Justize Benelux, k2 Cour doit fixer le moniant ces frais exposés devant elle,

frais qui comprennsat les honoraires des conseils des parties pour actant qus cela est
conforme 2 la [égislation du pays ob le procés est pendant;

que sclon a2 Mgislation nAerlandaise, les honoraires das conseils des parties
compreancnt les {rais qui sont portés en compte A fa partic’succombante mais que
dans la fixation de ceux-ci. Ja Cour tiendra compte du principe qui es: 3 1a base de
I'article 57, al:néa 3 du Code nderlandais de procédurecivile, selon lequeilorsqu’une
pattic fait appel 2 plusicurs avocats, les honoraires d'un scul peuvert éue compris
dsnas les frais i ponter encompte 2 la panic adverse et égalemeni descntires ususls de
calcu} de ces honoraires en degré de cassation aux Pays-Bas;

que comptz leny de ce qui précdde et des données fournics par les panies 2 la
demande de¢ 1a Cour. les frais cxposés devant celle-ci doivent éire fixés comme suit:

pour Turmat Tobazco Company B V. 2 5.000,- florins (hors T. V. A.) et pour R.J,

Reynelds Tobacco Company Inc. et R.J. Reynolds Tobaceo B.V. 2 5.00C,- florins
(hocs T.V.AL)

Vu les cenciusions de Monsieur 1" Avocat général Berger;

Staruant sur los questions posées par le Hoge Kaad der Nederlanden par amét du
11 janvier 1930;

Dit pour droit:

1. Pour prévenir la déchéances du droit 2 la marque conformément 2 Particle 5, 3. de
la Lot Benclux sur les marques, il est, en principe, au moins requis que le signe en
cause 2it 1€ wtilisé dans la viz des affaires, surle territoire du Bereiux, zu cours de lx
périede 2 considérer, par le tirulaire de la marque ou aL nor de celui-ci, hors de
Pentcepnse de usager et que cet usage se rapporte sans amdiguité 2 un procuit
déterminé que I'usaget vend cu offte en vente ¢l qui par untcl tsege se disingue des
produits 4 autru:;

2. Poursavoirsil'usegetel qu'il est visé sous | peutétre considéré comme un ‘usage
rorcral’, i faut prendreen considération, dans lzurs rapponts munuels, leus fes faits et
circonstances propres  tu cause, tels ques la nawure, I'étendue, la fréquence, la
régularitd et ls Gurde de I'usage, la nature du preduit, 1a nature ¢tz dimeasion de
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'eatreprise: il est déterminant qu'il se dégage de I'ensemble de ces circonstances,
compte tenu de ce qui passe pour usucl et commescialement justifié dans le secteur
des affaires concerré, que 'usage a poutr objet de créer ou de conserver un débouchd
pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit 3 1a marque;

3. Lorsque durant la période A considérer, il n'a pas &té feit un usage normalde 12
marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit 3 la
margque ne s'éieint néanmoins pas si le titulaire de 13 marque invoque &1, en cas de
contestation, prouve des faits ¢t circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne
font pas partic des risques normaux de 1'entreprise, et qui ont readu impossible
I'usage normal de lamarque ou du moins ont constitué une telle charge quecet usage,

sclon les critdres usueis dans 1a vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement tire
exigé du titslaire ou de son licencid,

Staruant sur les frais exposés devant elle:

La Cour de Justice Benelux fixe ces frais comme suit:
pour Turmac: 5.000,- florins (hors T.V.A ) et
pour Reynolds et consorts: 5.000,- florins (hots T.V.AL).

Alnsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président, Ch.M.J.A. Mooas, Second
Vice-Président, le baron Richard, R. Legros. R. Thiry, C. Wampach ¢t W.L.
Haardt, Juges et A, Mceus et S K. Martens, Juges suppiéaats;

ct prononcé en audicnce publique 3 La Haye, le 27 janvier 1981, par Monsieur le
Second Viee-Président Ch.M.J.A: Moons, en présence de Monsicur I'Avocat géré-

ral W.J.M. Berger, Chef du Parquet, et de Monsicur Je Greffier en chef G.MLLA.
Russel..
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ANNEX 11

Arrét du 18 novembre 1988

pHILIP MORRIS
coaire
B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Affaire A 812

p:ésident :R. Jansseas

Vica-Présidest :HE. Ras

Juges :R.Scetsest, J. Roufl, S.K Martezs et P Kayser
Jugss suppléacts + P.Marckal, S. Boeknaa et R, Everling

Avocat géakral (E. Ko

Avpcats : T.Schaper, L. Wichers Hoeth ¢t Ch. Giclen
Languz de b procéders tle nderlandais

Verques - Lot uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.) — Demande d'inier-
prétation de regles juridigues communes.

i. Lei uniforme Benelux sur les marques, article 5, sous 3 - Juste motif - Notion.

2 Lot uniforme Benelux sur les margues, erticle 14.C - Inéressé ~ Notion - De-
mande en extinction, agissement déloyel

3. Loi uniforme Benelux sur les margues, enicle 14.C — Intéressé - Droit de de-
mander l'extinction — Restrictions.

! Lorsqu'il n'a été fait “aucun usage normal” de la marque, au sens ds l'asi-
ce 5, sous 3, LB.M,, lc droit 2 la marque ne $'éleint néanmoins pas lorscue
des faits ou des circomstances sur lesquels Ie titulaire de la marque ou son li-
teacié sont szns pouvoir et qui ne font pas partic des risques normaux de 'en-
Ueprise, ont rendu impossible Pusage normal de 2 marque ou d moins oat
estinig vpe t1elle charge que cet usage, selon les critdres usuels dans 12 vie
des affzires. ne poavait plus raisonnablement &tre exigs du titulzaire ds la mar-
dee ou de son licencié (renvol 2 V'arrét A 80/1). I 'y 2 toutelois pas de raison
“inlerprétes cette disposition en ce sens cue Cz2ns les circonstances panticuli2.

:s de espece (voir I'arret), la notion de “juste motif” pzut &ire comprse
S unsens plus large.
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2, Nc petit &tre tenu pour un intéressé au sens de P'anicle 14.C LB.M,, celui
qui, méme si les conditions d’extinction de la marque d'autui, fixées & l'article
3,sous 3 L.LB.M., sont réunies, agirait de fagon déloyale e Gemar.dant I'extine-
uon de celle-ci, compte tenu des particularités de I'espece.

5.0 r-.'cst'pas conforme 2 l'article 14.C L.LB.M. d'admetire I'existence d2 res-
wictions, imposées par les régles découlant du droit natiooal, au droit de de-
mander 'extinction de 1a marque d’sutrul.
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La Cour de Justice Benelux

dans {'affaire A 8§72

1. Vu l'arrét du 20 février 1987 du Hoge Raad der Nederlanden dans 12
cause n° 12.875 de Philip Morris Holland B.V. 2 Bergen op Zoom contre
B.A.T. Sigaretten-fabriken G.m.b.H. 2 Harmbourg (R.F.AL). arTét soumettant A
la Cour Benelux, conformément 2 Varticle 6 du Traué relatif 3 Vinstitution ¢t

au statut d'une Cour ée Justice Benelux, des questions d'interprétation de la
Loi uniforms Benelux sur les marques (LLB.M.);

Quant aux faits:

2. Attendu que la procédure qui a conduit & Varrét précité peus se résy-
mWer comune suit

3. B.AT. Sigaretteafabriken G.m.b.H. ~ ci-apré¢s dénommée BAAT. ~ o,
par exploit du 7 ¢écembre 1982, assigné Poilip Morris Holland B.V. - ci-apr&s
dénommée P.M. - devant le tribunal de Breda Lz demande tendzit: en ordre
principal, 2 ce que 12 tribunal prononce 12 nulkité des dépdhis de rmarcues de
P.M. n% 600486, 600721 et 620723 et ordonne la radiation de ces d4pdts dans
le registre Benelux des marques; en ordre subsidiaize, 2 ce cu'il prononce I'ex-
tinction des droits 2ux marques susvisées ct ordonnc l2 radiation des 3épdis ¢e
ces marques; 2u surplus, 3 ce que le tribunal prononce Vextinction des éroits 2
la marque faisant I'objet du dépdt n® 563631 et orcoane la radiatior. du déptr
€e ladite marque: cafin, ia demanderesse réclamait Iz condamnation de P.M. ¢
cesser définitivement tout usage des marques visées de mEme que tout usaps
de signes constteés en tout ou en partie e mot "kim”, le tout sous peine
¢'encourir, 2u bénéfice de B.AT., une astreinte direciement exigible dz 10.00
fi. pour chaque infraciion cu jour d'infraction 2 l'inteiliction prononcés.

Apres que P.M. se fut défendus contre cetie demznde, le tribucal 2 cronos-
¢, par jugement du 24 janvier 193¢, exécutoire par provision dans toutes ver
flsaosi:ions. Vextinciion des droits 2 la marcue fzisamt 'objet de dépdt &
363631 et ordonnf la radiation de ce dépdy, annulant au surplus s G4pdts ¢z
Marques de P.M. {dépdts 0”* 600486, 600721 ¢t 626723), et ordonnant leur re-
diation: il 2 fait en outre inronction 3 P.M. de cesser ééSnitiveraent tout usage
G¢s marques désignées dans le dispositif du jugement ainsi que tout uszge ce
*Igres constitués en tout ou en partic du mot “kim”, sous peine ¢'eacourir ups
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astreinte de 10.000 fl. au bénéfice de B.AT. pour chaque infraction de P.M. &
cette interdiction. :

P.M. a iaterjeté 2ppel de ce jugement devant-la cour d'2ppel de Bois-le-
Duc

Par arrét du 3 awvril 1985, la cour d'appel 2 réformé le jugement du tribunal
er. 220t qu'il déclarait exécutoires par provision l'extinction des droits, la radia-
tion ct I'interdiction d'usage du dépdt 583631 et I'a confirmé pour le surplus.

P.M. s’est pourvue en cassation contre 1'arrét de }a cour d'appel dz Bois-le-
Duc. L'arrét du Hoge Raad a été rendu sur ce pourvoi.

4.

Dans son arrél, le Hoge Raad a énoned comme suit les faits de la cau-
sc:

“(i) P.M. a effectué e 24 novembre 1971 un dépdt Benelux conformément
3 Yarticle 30 LB.M. en vue de mzintenir le droit qu'elle détenait antérieure-
ment aux Pays-Bas 4 1a marque verbale et figurative consistant en Peffigie ¢'un
jeune musulman sur fond de décor oriental, surmontée du mot “KIM™.

(i5) P.M. a effectué e 12 novernbre 1973 et le 27 novemdre 1573 des dépdis
Berelux d'une marque verbaie et figurative constituée cu mot “kim” et de
queiques bandes horizontales. Enfin, P M, a effectué le 7 septembre 1977 un
dépdt Benelux d'une marque verbale et figurative constituée du mot “kim” ca
lettres ajourées.

(iii) BAT. a cfiecrué e 3 200t 1972 un dépdt international d'une marque
verbale et figurative constituée du cdté face d'un paquet de cigareties sur le-
quei sont représentés notamment le mot “kim" et quelques bandes horizonta-
les. L'erregistrement mentionne le “Benelux” parmi les "pays intéressés”.

(iv) Les déplts cités de P.M. mentionnent les produits tabac et tabac ma-
nufacturé (classe 34). Le dépot de B.AT. mentionne les produits “'cl. 34: ciga-
reltes, dgarillos, cigares 4 bouts coupés, cigares™.

(v) En vertu de 'article 32 LLB.M,, le droit 2 l2 marque de P.M. mentionnée
sous {i) ne s’est étendu qu'au territoire des Pays-Bas. Le droit 2 1a marque de
B.AT. mentionnée sous (iii) s’est &iendu aux territoires de l2 Belgique et du
Luxembourg.

(Vi) Sor. dépot cHecneé, la marque citée sous (i) n'a jamais été utilisée sous
sa forme déposée. Entre le 24 novembre 1971 etla fin 1976, il o'y a pas eu non
plus d'usage normal aux Pays-Bas du mo! KIM comme marque.

(vii) B.AT. demande que soit prononcée Vextincticr ov P'annulation des
droits de P.M. aux marques susmentionndes, ainsi que linterdiction de l'usage

de ces marques et de tout usage de signes constitués en tout ou en partic du
mot KIM.
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P.M. s'est défendue contre ces demandes. A ce siade de la procédure, il res-
tc.& examiner les défenses suivantes de P.M.:

(D) P.M. avait un juste motif tel que visé 2 l'anticle S sous 3 LEM. pour ne
pas faire usage de la marque KIM;

(11) BAAT. ne peut pas invoquer de boane foi I'extinction du droit 4 2 mear-
quc de P.M. par défaut d'usage.

Le tribunal 2 accueilli les demandes de B.AT. et la cour d'zppe. 2 confirmé
le jugement du tribunal sauf ea tant qu'il déclarait le jugement exécutoire par
provision. P.M. attaque cn cassation le rejei de ses deux défenses précitées.

Elle souticnt dans son moyen qu’elle a fait reposer ses défenses sur des circon-
stances qu'elle résume comme suit:

2) le droit de P.M. 2 13 marque KIM o3t seulement valable aux Pays-Bag; 81 s'btzeing, les
droits dz B.AAT. A la marque KIM valables ea Belgique et 2u Luxexbourg s'&ieadent automats-
quement aux Pays-Bas par application analogique d2 Varticle 32 LB.M.; cette cisconstance pa:-
ticeliere a doaoc pour conséquence que l'extinction du drait c2 crée aucun vide daas le registre
des marques; pour celie raisea, oulre scs propres intérdts, sculs les intérdis de BAT. devaient
tatervenis darns la décision de P.M. sur I'étenduc de T'usage gu'elle ferait de la marque KIM et
les intéréts de Liers ce jodent aucua réle;

(b) F.M. &talt, ea tant que titulairs de la marque, sazs pouvoir sur fes dreoastances évo-
quées sous (3j;

(c) depuisle 8 mars 1974, BAAT. a teaté sacs cesse d'olezic de PM. la e=xsion du droit 2 1a
oarque KIM a0x Pays-Bas par voie contractuelle, i savoir par échange de marques;

{d) la bamitation agporiée par P.M. & I'étzodue de 300 usazs ¢z 12 marque au cours des pows-
purlers coaseroant le transfert de fa marque doit &tre appeécids & la lemides du fait que la pro-
motioa de scs Ggarcties KIM, auxquelles, sclon la veloaié maaifeste de B AT, devaient s¢ sub-
stituer sans tarder les cigarciies KIM de BAT,, totdement dilferentes de eellesd par ki
compasition ¢t kur préseniation, n'était pas dans Pintérdt de BAT, (la seale autre persoanc
ayant des intérits doat ellc devait tznir coopie);

(2) au cows de c2s pourparlers, BLAT, savalt, du moium pouvait savoir qae I'éicndue d=
Pusage de Ja marque de P.M. 4tais minime; BAT, 0'a jamais alidgus que PM. ve respectait pas
son cbligation d'tsagz et par conséquent ne ddeenait plas en riaiité le moindre objet de adgo-
aatios;

(D) bicn 2¢ contraire: au terme de presque trois anzdes de négoaatices, une coavention
d'échange 2 &¢ effeciivement conclue entre PM. ¢t BAT. ke 3 {évrier 1977, ntacmoins sous
conditiog; si le drcit A J2 marque KIM aux Pays-Bas n'a pas &étransléré de PM.A BAT, e

" uniqusmen? parcz que catte condition pe s'était pas réalisée L= 26 octobes 1977;

() ke 13 juin 1978 BAT. remettait encore 3 PM. un docercent dans lequel ¢3e secconals-
sait formellement ke droit de P M. 3 1a marque KIM aux Pays-Bag;

(h) dans cz document, BALT. invitait & neuveau PM. & écBanger 52 marque aves BLAT. oc
1lavendre ABAT

(i) it o'y 2 pas ex d'avires pourpaslcrs et ¢z p'est gquz quatrz ans et dzrm! ples tard qus PM. 2

¢if assignde par exploit du 7 décembre 1982 pour eoteadse prssoncer lextinetion d¢ son droit i
L marque pour défaut d'usage aormal.

(viii) En ce qui corcerne les circonstances ainsi eliéguées par P.M, les faits
suivants peuven: &tze tenus pour acquis a la cause:
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- ['extinction du croit de P.M. & se marque KIM déposée lc 24 novembre 1971
a pour conséquence que B.AT, peut faire valoir non seulement en Belgique et
au Luxembourg mais aussi aux Pays-Bas le droit 2 la marque "xim" ayan; fait
I'objet d'un dépdt international 1¢.3 aodt 1972;

- B.AT. a2 proposé le 8 mars 1974 2 P.M. d'ouvrir des négociztions sur V'acqui-
sizior par B.A.T. de lJamarque KIM caregistrée par P.M. aux Pays-Bas, ea Fin-
lande et en Norvige;

~ depuis lors, les parties {en ce compris les sociétés lides aux parties) ont
¢changé diverses propositions et contre-propositions relatives 2 I'échange des
dreits 2 la marque et 2 d'autres questions du droit des marques:

- il ne ressort pas des pidces échangées que B.AT. ait contes:é que P.M. fdt ti-
tulaire du droit 2 I2 marque KIM aux Pays-Bas;

- il a €& coovenu cntre partics au début de 1977 que P.M. transférerait 2
B.AT. ses droits & la marque KIM aux Pays-Bas et en Norvege si BAT.
.gagnait le proces que P.M. allait intenter 2 Hambourg au sujet de la marque
MERIT;

—celte cernidre condition ne s'est pas réalisée;

- au milicu de 'année 1978, B.A.T. a réexprimé 2 P.M. son désir d’acquérir la
margue KIM aux Pays-Bas; une note remiss 2 cette occasion par B AT, com-
mence par la phrase: “Philip Morris is the proprictor of the *KIM' mark in
Holland and Norway.”;

~les pourpariers au sujet de la marque KIM re se soat pas pcursuivis;

- B.AT.22assigné PM. e 7 décembre 1982 dans les termes prémeantionnés.

(ix) Il'y a lieu de relever ce qui suit au sujet des aliégations de P.M. expo-
sées plus haut sous (vii), (a) et (d).

Ad (a).

B.AT. conteste le point de vue de P.M. suivant lequel - si son droit a la
marque s'éteint - 'extension aux Pays-Bas du droit 2 |2 margque de BAT, dé-
coule de l'application analogique de l'article 32 L.B.M. et clic ni¢ que cette ex-
tension soit unc circonstance pertinente et particuliére.

Ad (d).

B.AT. conteste que P.M. ait limité 'usage de la marque KIM au cours des
pourpariers avec B.AT. en vee de protéger les intérets de BAT. La cour
d’appci ne s'est pas prononcée sur le point de savoir s'il &1zt concevable que
la position de B.A.T. apres I'acquisition de la marque et pu se trouver affec-
tée 2 czuse de la continuation de I'usage de le marque au cours des pourpar:
lers. A ce stade de la proctéure, il est simplement &tabli qu'il n’est pas exclu
qu'au cou:s des pourparlers avec B.AT., P.M. s¢ soit laissé goider (parmi d’au-
tres considérations) par ce qu'elie envisageait comme Viniirét de B.AT, et
qu'il n'es: pas davantage exclu que iz continuation par P.M. ¢e 'usage de la

marcue KIM aux Pays-Bas ait pu porter préjudice 2 12 positon de B.AT. aprés
T'acquisition de lamarque de P.M.”
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Quant 2 la procédure:
5.

Attendu que le Hoge Rzad der Nederlanden invite 1a Cour de Justice
Benelux 3 se prononcer sur ies questions suivantes dlinterprétion de la
LB.M.:

*“(A) Les conditions strictes quant 2 la notion de ‘juste motif visée 2 I'arti-
cle § sous 3 LB.M., que 1a Cour de Justice Benelux a formulées sous le point 3
du dispositif dc son arrdt du 27 janvier 1981, affaire A 80/1 (Turmac/Rey-
nolds), s'appliquent-clles sans restriction 3 un cas qui se caractérise par des
circonstances telies que ceiles définies sous 4 sub (viii) ou par s circonstan-
ces s'accompagnant de celles considérées sous 4 seb (ix) comune n'éiant pas
exclues?

(B) Dans la négative, quelles sont, dans ur pareil cas, les conditions requi-
s¢s pour qu'il y ait un “juste motif” au sens de l'article § sous 3 L.B.M.?

(C) Le systieme de la LB.M. implique-t-i! que, dans le cas visé 2 I'znticle 14
C de la LB.M,, un intéressé puisse en toutes circonstances invoquer 'extine-
tion du droit 2 la marque, ou certaines exigences de bonne foi découlant du
droit national peuvent-clles {aire obstacle en principe 2 cc moyen en raison
des circoastances dans lesqueties cet intéressé et le titulaire de 13 margue sont

ot ont é: en rapport, comme le fait d’étre ou d’avoir é1é parties & Ces négo-
ciations relatives 3 l2 marque?

(D) La réponse 2 la question (C) est—<lle différente si au moment de l'invo-
cation de Yextincticn du dreit 2 1a marque, il y a cu des tiers — des personnes

autzes que V'intéressé visé — 3 avoir un intérét concret 2 U'extinction du droit &
ia marque?”;

6. Attendu que conformément 2 P'article 6, alinéa S du Traiié relatif 2
I'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, Ja Cour a fait parvenir
aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une

copie, centifiée conforme par le greffier, de I'arrét du Hoge Razl;

7. Alendu que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par
écrit des observations sur Jes questions posées pat le Hoge Razg, c< dont les

deux parties ont fait usage en déposant chacune vn mémoire ¢t va mémoire en
réponse;

8 Auendu que les poins Ge vue des parties ont éi exposés verbalement
¢ T'audicnce de 1a Cour du 9 novembre 1987 par Me T. Schapes, avocat 2 La
Haye, pour P.M. et par Me L. Wichers Hoeth, avoca: & Amsierdam, pour
B.AT.. lesquels avocats ont déposé chacun une note de plaidoiriz;
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9. Attendu que Monsieur 'avocat général E. Krings a donné ses conclusi-
ons par &crit le 8 avril 1988;

Traduction

Quant au droil:

Sur les questions A et B:

10.  Auendu que dans son arrét du 27 janvier 1981 {affaire A 80/1 — Cour
de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 et 5.), 12 Cour de Jus-
tice Benelux a dit pour droit, sous le point 3: “Lorsque durant la période 3
considérer, il 0'a pas £t& fait un usage normal de la marque par le titvulaire ou
au nom de celui<ci sur le territoire du Beaclux, le droit 2 l2 marque ne s'éteint
néanmoins pas si le litvlaire de la marque invoque et, en cas de contestation,”
prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas
partic des risques normaux de 'entreprise, et qui ont rendu impossible 'usage
normal de 1a marque ou du moins ont constitué une telle charge que cetusage,

selon les critdres usuals dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonngble-
men: éire exigé du tutulaire ou de son licencié.';

11.  Auendu que par sa question {A), le Hoge Razad ertend savoir s'il y 2
licu d'interpréter 'article 5 sous 3 L.B.M. ¢n ce sens que dans les circonstan-
ces paniculidres, précisées dans la question, la notioe de “juste motif”' em-
ployée dans ladite disposition peut étre comprise dans un sens plus large que
ce n'est le cas en régle générale suivant le dispositif cité sous (10);

12 que, d&s lors, la question posée par le Hoge Raad - contrairement 2
cc que soutient B.ALT. - n'est pas une question d'interpréuation de Y'arrdt pré-
mentionné Sc la Cour, mais une question d'interprétation d'une régle juridi-
que commune désignée en vertu de I'article 1°° du Traité relatif 2 Uinstittion
¢t au statut d'un¢e Cour de Justice Benelux:

13, Attendu que pour répondre 2 la question, il est récessaire de parntir
du principe que les “'conditions strictes” que la Cour a estimé devoir imposer,
dans t'arrét prémentionné, 2 la notion de juste motif viséc 2 P'article S sous 3
L B.M,, proc2dent du fondement de I'obligation, comprise dans cette Cisposi-
tion, d= faire, 3 peine de déchéance, un usage normal ée la marque;

14, que cette obligation de faire usage de la marque - comme la Cour 'a
constaté dans 'arrét prémentionné ~ se fonde en effet sur I'idée que la protec-
ton étendue que Ja loi rattache au droit exclusif 2 la marque oe se justifie que
st le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des alfaires pour dis-
tinguer les produits ou services d'une entreprise; que, par conséquent, si l'usa-
ge 2 celte fin est inexistant ot insuffisant dans les circoasiances données, le ti-
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rulaire de la marque ne pourra continuer 2 bénébicier de cetie protection &ten-

due que dans les cas exceptionnels o, pour s’exprimer bri¢vement, le défaut
d'usage nc pourra tui &tre imputé;

15.  qu'abstraction faite du point de savoir si, ¢ans ces conditions, on peut
concevoir des circonstances justifiant d’epprécier d'une manidre moins stricte

la notion de “fuste motif”, les circonstances visées dans 1a question préjudiciel-
le pe le justifieat nullement;

16 qu'dce propos,ily alieu de faire observer d'abord que, comme il suit
de ce qui préctde, la condition de 'usage normal ne vise pas - contrairement 2
la conception défendue par P.M. — 2 éviter I''engorgement” du regisire tenu
par J¢ Bureau Beaclux, encore qu'elle puisse avoir pareil effet;

}7.  que, partant, la circonstance que dans le cas particulier de Vespce,
Textinction du droit 3 la marque ne erée “‘aucun vide dans le registre des mar. -
ques”, ne peut justifier une acception ¢largie de 1z notion de “juste modif™ vi-
sée 2 larticle 5 sous 3 par repport 2 celle qui est de rdgle;

18 que, pour le surplus, les circonstances €noncées dans la question re-
vicnnent 3 ceci que le non-usage s'expliquerait par les pourparlers engagés par
le tituiaire de 12 marque au sujet de la cession de celie~ci, done par un acte.de
volonté du titulaire, acte qui, au regard des coasidérations émises plus héut

sous {13) et {14), ne saurait dire admis comme un ‘juste morlf” au sens de 1'as-
ticle 5sous 3 L.B.M.;

19.  Auendu qu'il se déduit de ce qui précede que la question (A), telle

qu'clie est formulée sous (11), appelle une réponse négasive et qu'il n'y a pas
licu de répondre 2 1a question sous (B);

Sur les questions C et D:

20.  Atiendu que par sa quesdon (C), e Hoge Raad entend savoir si, dans
¢ cas ol les conditions de 'extinction du droit 2 la marque prévues 2 'article 5
sous 3 scnt réunies, un intéressé peut invoquer, eo toutes circonsiances, 1'ex-
tinction de cc droit 3 la marque ou si, dans des circonstances déterminées,

“cenaines exigences de bonne foi découlant du droit national” peuvent y faire
obstacle;

21.  Atendu que cette question part manifestement de 'bypothdse que
pour éire un “intéressé” au sens de 'article 14, C LB.M,, il est nécessaire,
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mais aussi suffisant d'avoir un intérét A ce que le juge prononce I'extinction du
droit de marque d'autrui;

22.  que c'est en effet l'unique fagon de comprendre pourquoi le Hoge
Raad, qui envisage I'alternative suivante: un intéressé.peut “en toutes circon-
stances” faire usage du droit que lui accorde i'article 14 C ou bienil n'y est pas
autonisé dans certaines circonstances, n'indique pas €'autre fondement 2 'ap-

pui de cette demidre éventualité qu'une limitation du droit ¢'agir découlant
du droit national;

23.  Attendv qu'il s'en suit quiil y a lieu d’examiner d'2bord si I'hypathise
visée sous (21) est exacte ou si la qualité d™‘intéressé” av sens de l'anticle 14 C
equiert en outre gue Vintérét & voir e juge pronoacer 'extinciion du droit de

marque d'autrui mérite d'étce nrotégé en droit, compte tenu de toutes les cir-
constances du cas ¢'espicce;

24, Atterdu que puisque ni iz texte des articles S sous 3 et 14 C ni lews
cermmentaire n'imposen: un choix entre les brancbes de 'aliernative indiquée
sous (23), il y a lieu d'cxaminer lagquelle de ces deux éventualités s'inscrit Je
micux dans le systdme de la LLB.M. en général et des rezles concernant V'ex-
tinction du droit 2 1a marque prévu 2 I'article 5 sous 3, en particulicr;

25, Attendu qu'en ce qui concerne le systéme de la LB.M,, le droit des
marques fait partic du droit de la concurrence et régit & cz Gtzre les rapports
cntre ie titulaire de 1a marque et les zutres agents de la vie des afTaires;

26 qu'ainsi, on peut admetire que la LB.M. entend, en principe, prendre
en coasidération la loyautd que, eu &gard 2 leucs intéréis respectifs, lesdits
agents se doivent d’observer dans leurs relations mutuelles;

27. que Ton en trouve la confirmation notamument dans fa fagon dont la
L.B.M. eavisage les r2pports rmutuels du déposant et du premier usager & I'ar-
licle 4, sous 6, en relatior avec l'articic 14 B, dispositions qui regient la faculié
de prononcer Januiiité d'ane marque dont le dépdt doit dtre considéré comme

étant effeciué de mauvaise foi, par repport 2 l'uszge antdricur fait de boane
fai;

28  ads'ence qui concerre le sysidine de ia L.B.M,, les considérations qui
pricédent permetient de supposer que le pouvoir d'agir préve & Particle 14 C
nz vise pas & rendre possidle uns acrion en nuilité qui, compte tenu des parti-
cularités de I'gspace. doit &tre considérie comme déloyale cans les rapports
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mutuels eatre Je situlaire de la marque et cc

qui & intérét & 'extinctioa du
droit 2 cette marque;

29.  Atuendu qu’il faut ensuite examiner si les modalités e l'extinction vi-
s&e 2 I'article S sous 3 sont compatibles avec cette supposition;

30. Auendu qu'a cet égard, il y alieu de relever d'abord que cette dispo-
sition ne touche pas 2 i'ordre public, ainsi qu'il se déduit du fait que le droit

d'invogquer I'extinction considérée n'est pas attribué également au ministare
public;

31.  Auendu qu'il faut ensuite faire observer que - conirairement 2 ce

que soutient B.AT. - le droit 2 1a marque e s'éteint pas de plein droit par la
cause énoncée 2 'article S sous 3 LB.M.;

32 quleneffer, il se déduit de P'article 5 sous 3, considésé ca corrélation

avec 'article 14 sous C et D, ainsi que de la gendse de ces dispositions que la
prise d'effet de V'extinction est subordonnée 2:

(1) son invocation

(2) par un “intéressé”

(3) dans uns procédure conire le titulaire de la marque, et aux condiions
() que lc juge pronornce, par jugement déclaratoire, l'extinction avec effet 3
une date 2 fixer par lui (s possible) et

{3) qu'il ordonne d'office la radiation de l'enregistrement dans Iz registre;

33 quela considération qui précede demande & &ire précisée en ce sens
que si la loi suppose manifestement que dans le cas de Particle 5 sous 3
L.B.M., I'extiaction doit étrc prononcée par le juge, ni le texte ni le commen-
1zire ne mentionnent explicitement quune action 2 cet ¢ffet doit &ire formée

coatre le titulaire de la marque, le contraire pouvant méme se déduire de l'ar-
ticle 14-B;

34, que, toutefois, cette dernidre constatation, v notamment l'effet erga
omaes qui, d'aprés & commentaire de 'article 14 D LLB.M,, s'attache 3 pareil
jugement, ne suffit pas 3 faire admestire que les auteurs de la LBM. ~ nonob-
stant les dispositions de t'article 6 de 1a Convention européenne de sauvegards
des droits de I'homune et des libertés fondamentales (qe'.:i lizit d¢j2 2 cette épo-
que les trois Etats contractants), combiné 2 l'article 17 éu premier protocole
additionnel 3 ladite convention (qui, lui aussi, liait d&s cetie époque les trois
&:ats contractants) - auraient voulu qu'il fit possible de prononcer extinction
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dans une proctdure 2 laquelle ne serait pas partie le tirulaice de la marque qui
perdrait, par sulte de cette extinction, scn droit 2 12 marque et Venregistre-

ment atributif de ce droit, et qu'il doit dés lors étre admis que le systeme 14gal
est celui indiqué sous (32).

35.  Atendu que ce systdme revient 2 ceci que, lorsque les conditions de
I'extinction du droit A une marque visée 2 l'article S sous 3 sont réunies, il ap-
partient 3 ceux qui pensent y avoir intérét de décider s'ils désirent voir pronon-
cer I'extinetion du droit 3 cetie marque, et que ce systime n'im.plique pas que,
par sa nature, ce pouvoir d’agir nc pourrait faire 'objet d'un usags abusif;

36. Attendy, en outre, que ce systeéme offre 1a possibilité d'avoir égard &
ce qui, compte tenu des panticularités de Vespece, doit éire consicézé corame
loyal Qans les repports mutuels entre le titulaire de 12 marque et le demendeur
en extinction du droit de marque, parce que, si cette dernidre appréciztion en-
traine Gans un cas déterming le rejet de cette action sans autre examen ¢e s00
fondement, clle n'empéche pas de faire droit 2 une extinction demandée par
un autre intéressé sur les mémes fondements, extinction qui sortiz2it au de-
meurant ses effets également 2 'égard de celui dont la demande 2 €€ rejetée,

37.  Attendu Gu'il se déduit des considérations émises sous {25) 2 (36) que
ne peut &tre tenu pour un intéressé au sens de Varticie 14 C LBM. celui qui,
m&me si les conditions fixées 2 Varticle S sous 3 sont réunies, en demaadant
V'extinction de la marque d'autrui, agirait de fagon déloyale & I'égard de celui-
ci, comp'e tenu des particularités de 'espéce;

38.
(Cx.

~tout d'adard, que la scconde branche de cstte question appelle une répon-
se négative, parce qu'il ne serait pas conforme 2 V'article 14 G 12l qu'isterpréié
sous (37), qu'il y ait de surcroft des restrictions imposées zu pouvoir d'agiv par
tes regles découlant du ¢roit national et entrainant donc alsérsen: des dispari-
tés dars I'application du droit;

- et ensuite, que 12 premi2re branche de cette question agpeile une réponse
affirmative, parce Que, & supposer gue les conditions de I'extinction soient réu-
nies, il y a licu de prendre en considération les particularités de espdee qui
{on: obstacle 2 invocation de c¢ moyen pour savoir si le demandeur en extine-
tion du droit dz marque peut &tre tenu pour un “intéressé”, de sone gue, cette
demigre cualité une fois admise, les particularités de U'esp2ce ne peuvent plus
faize obstacic 2 lademarde; ~ -

Attendu qu'il s'ensuit pour c& qui concerne la guestion poséesous
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39. qu'tl suit des considérations &mises sous (33) ¢t (36) qu'il y 2 lieu de
répondre par la négative 2 1a question (D) ¢u Hoge Raad de savoir si la répoa-
se 3 la question (C) est différente si au moment de V'invocation de 'extinction
du droit 2 l2 marque, il y a eu des tiers — des personnes autres que V'intéressé
visé -2 evoir unintérét concret 2 U'extinction du droit 2 12 marque;

Traduction

Quant aux dépens:

40. Auendu qu'en vertu de l'asticle 13 du Traité relatif A Vinstitution et
au statut d'une Cour de Justice Benelux, 1a Cour doit fixer le montant dzs frais
exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des par-

ties pour autant que cela soit conforme 2 la législation du pays ol le proces est
peondary;

4].  que sclon ia législation néerlandaise, les honoraires des conseils des

parties sort inclus dans Jes frais qui sont mis 2 charge de la partie succomban-
te,

42, que, vu ce qui précdde, les frais exposés devant ia Cour doiven: ¢tre
fixés pour chacune des parties 2 5.000 florins (hors T.V.AL

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

44, Statuzntsur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlandzn
par arrét du 20 {évrier 1987,

Dit pour droit:

45.  llir'y a pas de raison d'interpréter V'article 5 sous 3 LLB.M. en ce sens
cue dans les circonstances particulidres précisées par le Hoge Raad dans sa
question (A), reproduite sous 5 supra, la notion de ‘jusis motif” employée
dans ladite disposition peut gire comprise dans un sens plus large que ce n'est
le cas en regle générale suivant I'arrét de la Cour du 27 janvier 1981 (afiaire
A B0/1 - Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 ets.);

456, Ne peut &tz¢ tenu pour un intéressé au sens de Uanicle 14 CLB.M.
<elui qui; méme siles conditions de U'extinction de la marque d'autrui, fixées 2
Uarticle S sous 3 LB.M,, sont réunics, agirait de fagon céloyale & 'égard du ti-
tulaire de la marque, en demandant 'extinction de celle-ci, compte tenu des
particularités de l'espicee;
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47. 1l pn’est pas confortme 2 l'article 14 C L.B.M. d'admeitre I'existence de

restrictions, imposées par les r23gles découlant dy droit rational, au droit de
demander l'extinction de 12 marque d'autrui.

Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-
président, R. Soctaert, Madame 1. Rouff, Messicurs S.K. Martens et P. Kayser,

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

et pronoancé en audicnce publique 2 la Haye le 18 novembre 1988, par Moa-
sieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de Messicurs Th. B. ten Kate,
avocat général, et C. Dejonge, greffier en chel suppléaat,
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Arrét du 23 décembre 1985

MINISTERE PUBLIC FT UNBAS ET CONSORTS
contre

DE 1.AET ET CONSORTS

Aflfaire A 834

Président - Ch M. J. A.Moons

Vice-Présideats : R.ThiryetR.Janssens

Juges : H.E.Ras,R.Soctaent, F.Hess, 5. Roulf. O. Suranard
etS. K. Martens

Avocaigéndaal : E.Krirgs

Avacits

: A Feotaine,).L.Goovacris, P, DeCosteri L. Neels. A. De Catuwd,
C.So0gacert, ] . Buyse
Languedelaproctdure 3 lenéeriandais

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.) - Demande d'in-
terpréiation.

Lot uniforme Beneluxenmatiére dedessins ou modéles (L.B D.M.})-Demend:
d'interpréiation.

!. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, erlicles ],

4 ¢t 5 — Emploi d'un signe au titre de marque — Notien ~ Emploi toujours en
combinaison avec d'aures signes.

2. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article Je:,
premier alinéa - Pouvoir distinziif — Exécurion dans des couleurs différentes.

3. Margues - Loi uniforme Benclux sur les marques de produits, article jer,
premier alinéa — Pourvoir distinctif - Signe wlilisé comme élément décorciif

pour des produils similsires - Signe utilisé habituellemeni comme élément dé-
corutif dens le secteur concerné.

4u  Marguey - Loi uniforme Benelux sur les murques de produits, ariicle

ler. deuztents alinéa - Formie uffectant la valeur essentielle du produi; - Notion
— Forme qut rend le praduit plus élégunt au plus glirayant.
a.h. Muarques — Loi unifurme Benelux sur les murques de produits, orticle

ler, deunieme ulinéu - Furme affectant lo valeur essentizlic du procuir ~ Con-
sécraiinn par {usuge.
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5. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13.A.
premicr alinéa, début et sous 2 — " Autre emploi” - Notion - Emploi par des
tiersenvued'orner les produits qu'ils commercialisent sousleur propre marque.

6.a. Marques - Loi uaiforme Benelux sur les marques de produits, articles
4, début et sous 6, ¢t 14.8.2, in fine — Dépdi de mauvaise foi — Aucinte & une

marque notoirement connue au sens de I'article 6bis de la Convention d* Union
de Paris - Nullité — Délai d'invocation.

6.b.  Marque - Loi uniforme Benelux sur les margues de produus. anicles 4,
début et sous 6, et 14.8 — Cause devant le juge pénal & laguelle le “tiers™ n'est
pas appelé - Défense du prévenu fondée sur la nuldlité visée oux ariicles 14.8 et

4. sous 6 - Pas de condamnation — Conséquences pour le dépér e pour le
titulaire-plaignant.

7.0.etb. Marques—~ Loiwuniforme Benelux surles marquesde produits. ariicle

3. sous 3- Emploi d'un marque — Notion — Opposuiox dittitilaire de la marque
& l'emploi par un tiers.

7.c. Marques — Loi uniforme Benelux sur les marques de produiis, erticle 5,

sous 3 — Non-usage — Charge de la preuve — Prévenu dans une affaire pénale
~ Droit applicable.

8. Marques— Loiuniforme Benelux sur les marques de produizs. article 13.A.
début et sous I ~ Emploi par un tiers pour distingizer ses propres produits -
Opposition du nulaire de la n:arque — Défense fondce sur la possession person-

relie au sens de Uariicle 17 de la loi uniforme Benelux en matiére de dessins on
modeles.

Dessins oumodéles — Loiuniforme Benelux en maiidre de dessins owmodéles,
ariicle 17 ~ Invocation par le titulaire du modéle de ki possession personnelle
poursedéfendre contre U'opposition dutindaire de la marque, fondée surlanicle
13.A.débutetsous |, de laloi uniforme Benelux surles marques de produits.

9. Marques ~ Loi uniforme Beneluy sur les marques de produns, article 12 -
Distributeur exclusif, non licencié. qui n'a pas cffeciud le dépon régulier de T
marque-Donunages - Densande de donmmages erintéréss - Drowapplicahle,

10. Marques - Loi uniforme Benelux sur les marques de peoduits, article 14.0
] !

= Action devant le juge pénal — Prévene conchant d la nallug o il radiation

= Pas de “demande recomventionnelle™ ~ Nullié = Comditions - Rudiation -
Condinons.
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1. Pour savoirsi l'emplo: d'un signz, en soi apte A distinguer les produits du
titulaice de la marque. mais toujours utilisé en combinatson avee d'autres
signes. est dconsidérer comme simple emploi au titre d'élément adn sutonome
d’unc combinaison ou bien comme emploi au titre de marque 2utonome, il
faut rechercher si le public pergoit et congoit le signe comms ure marque ou,
au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d’une combinaison.

2. Lacirconstance que le titulaire de la marque exécute son signe dans des
couleurs différentes n'empéche pas de considérer que le public percevra et
concevra ce signec comme marque, si fe signe, indépendammaznt des couleurs
spécifiques dans lesquelles il est exéeuté, possdde une individualité suffisante
pour étre reconny comme marque par le public, qui y a déjé été confronté.

3. Pour savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif, lorsgue, dans le
secteur concerné de la vie des affaires, d’autres entreprises wiilisent, dans le
territoire du Benelux el pour des produits similaires, te signe exclusivement
comme Elément décoratif, ou bien lorsque parcilic utilisation est hadituelle
dans ce secteur, il faut rechercher si la perception que le public a du signe,
soit d¢s e moment de son dépodt, de par la forme spécifique dars laquelle le
titulaire de la marque en fait usags ou de par la fagon spécifique dont ce
titulaire Vutilise, soit uliérieurement, par cet emploi ¢t en raison en outre de
s2 durée et de son importance, est cclle d'un signe identifiant e produit con-

cerné comme provenant d'une catreprise déterminée ou seulementcelled'un
simple élément décoratif.

4.a. Unc forme qui rend un produit plus élégant ou plus aitrayant €st une
forme affectant la valeur essenticile de ce produit, au sens ¢z Panticle ler,
dzuxie¢me alinféa de la L.B .M., si le produit est de nature telie cue son aspect

ct sa2 forme délerminent fortement sa valcur marchande; il n'en est pas ainsi
dans {e cas oppost.

4.b. Les formes qui, au sens de P'anticle ler, deuxiéme alinfz ¢z la L.B.M,,
affectent Ja valeur essenticlie du produit ne peuvent devenir, pas méme aprés
le dépdt, une marque individuelle Cu f2it de la consécration par l'usage.
'S, Le titulaire d'unc marque peut, en vertu de son croil excluif, s'opposer
a l'emplot que feraient des tiers du signe déposé par lui en t2ni que marque,
cmplot qui aurait simplement pour but d'ocner les produits o 1'ils commercia-
lisent sous leur propre marque, dans Iz cas ol un tel emploi qui 2 lieu dans
l2 vic des affaires est susceptible de causer un préjudice au tilaire d¢ la
marque, et que ccla se fait sans juste motif.

6.2. Bien que le délai de cinq années mentionné a t'articic 14:3.2. in fine

.
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soit écoulé, le juge compéicnt peut, dans e cadre de 1a L.B.M . encore exa-
miner st un dépdt a é1é effectué de mauvaise foi au sens de Vanicie 4. début
ct sous 6. de la loi, lorsque la marque a taquelie il est porté zlicinte est, par
son emploi dans le territoire du Benclux; une marque qui y esi rotoirement
connue au sens de {"article 6bis de la Convention &°Union de Peris.

6.b. La gquestion de savoir si, dans le cadre d'une cause péncte dont il est
saisi, le juge pénal peut avoir égard a la défense des prévenus, selon laquelie
lc dépdt litigicux a été cffectué de mauvaise {oi, bien que les tizrs, dont on
invoque l'usage d’une marque, au sens de larticle 4, début et sous 6, de la
L.B.M., ne soit pas appelés a 1a cause, appelle unc réponse négalive en tant
que la nullizé dv d€pdt qui n'est pas attributif du droit 2 la mzrque en verty
de Varticle 4, sous 6, de la L.B.M., peut &tre prononcé uniquement dans une
action 2 faquelle prend part {s tiers visé 2 Particle; pour le resie. ity alieu de
répondre 3 cette question que si le tiers en question ne prenc pas part a
1'action, cela ne droit pas empécher e juge pénal de prendre enconsidération.
dans son jugement sur fes préventions, tous les faits qui lui ont é1¢ régulidre-
ment soumis; que, si, dans une action 2 laquelie le tiers susvisé ne participe
pas. le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce gu¢ sur des pour-
suites engagées du chef de contrefagon d’une marque, ii estime avoir affaire
2 un dépdt qui n'est pas attributif du droit & la marque en veriu de larticle 4,
sous 6, dc la L.B.M., parcille décision du juge ne peui pas perter atteinte aux
droits que le titulaire de ia marque concerné peut tirer Ge son déplt, envertu

de la L.B.M., vis-2-vis des prévenus, du liers en quesi:on ou €'3ulres person-
nes.

7.a. el b. Le fait Ge s'opposer, en vertu du droit exclusi{ 2 une marque, a
I'emploi de cetle marque ou ¢'un signe ressembiant ne peut étre considéré
comme unusage d¢ cette marque,ausensdei’articie 5, sous3 . dala L.B.M.

7.c. Alacuestion dz savoir si la régle sclon laquelle le noa-usage, au sens
de Varticle 5. sous 3, dernidre phrase, de la 1..B.M., 2 unc époque précédant
I'assignation de plus de six années doit etre prouvé par celvigquisienréelame,
s'applique aussi au prévenu dans une affaire pénale, it {act répondre que la
solution doit étre recherchée dans t2 droit national.

8. Contre l'opposition par e titulaire, fondée sur 'asticic 13.A.. sous 1, de
1a L.B.M., & 'emploi par des tiers du signe qu'il 2 déposé comme marque,
ces tiers ne sauraieni invoquer utilement 13 possession persoanelic au sens de
'article 17 de la L.B.D. M., pas méme si parcil recours zvail été fondé.

supposer gue e titulaire eQit déposé le signe en quzstion non pas comme
marque mais comme modéle.
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9. Laqugstion de savoir si le distributeur exclusif qui n'est pasle licencié de
la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages
et intéréts €n raison de la contrefagon de cette marque, méme s'il ne satisfait
pas a la condition, prévue & article 12 de la L.B.M., du dépdt régulier de 12
marque, appelle une réponse affirmative dans la mesure od ce distributeur
exclusif qui réclame dans ces conditions des dommages et intéréts ne revendi-
que pas 2insi la marque en justice au sens de 'article 12 de la L.B.M.; pour
le reste, la répanse dépend du droit commun national.

10. A la question de savoir quelle doit &tre, relativement au prescrit de
article 14 de 12 L.B.M., I'attitude du juge pé&nal lorsqu'un prévenu conclut
dla nullité d’'une marque ct qu'il demande la radiation d'office de son enregis-
trement, alors qu'en matidre pénale, aucune demands reconventionnetle a
cel effet ne peut &tre formée, ily a lieu de répondre que I'impossibilité, s¢lon
le droit national, de former parsille demande reconventioncelic n'importe pas,
étant entendu que, s1le juge pénal ne peut prononcer la nukiité parce que des

tiers ne preanent pas part 2 {"action, il ne pourra pas nor plus ordonner {2
radiation.
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La Cour de Justice Benelux

Dans l'affaire A 83/4

{. Vu la copic certifiée conforme de 1'arrét du 29 juin 1983 dc 12 Cour
d'appel de Bruxellesdans la cause n® 1 56/V/82 du Minisiére public, poursuivant
I'action publique, et des parties civiles (1) la S.A. Unbas 3 Zellik, (2) 12 KG
de droit aliemand Adidas & Herzogenaurauch, République fédérale d'Alle-
magne et (3) Borsumij Sport Belgium 2 Temat, exergant V'zcticn civile contre

s prévenus et défendeurs De Lacet Joseph, domicilié & Anvers, et neufautres
personnes gualifiées ci-aprés,

2. lequel arrét soumet & la Cour Benelux, conformément 2 larticle 6 du
Traitd relatif 2 Vinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des
questions d'interprétation de la Loi uniforme Benclux sur les marques ce
praduits et de 1a Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modiles;

Quant aux falts:

3. Auendu que la procédure qui a conduit A I'arrét précité peut se résumer
comme suit:

4. Sur la plainte de l2 S.A. Unbas et de 1a KG dz droit allemand Adidas,
dénommeées ci-apres brigvement Unbas et Adidas, De Laet Joseph et neuf
autres personnes qualifiées ci-aprés ont €té assignés & comparaitre devan! le

tricural correciionnel de Bruxelles pour avair, entre le 31 décembre 1976 et
le 13 noverabre 1979,

5. A. De Lact Joseph, Van Goethem William, Van Der Mosse] Yitske et
Leeman Frangois: .

en infraction aux articles 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 et 14 de Ja loi beige du ler
evril 1879, modifiée par arrété royal du 29 janvier 1935, contrefait une marque

ou frauduleusement fait un usage d'une marque coatrzfaite, en 'espice la
marque "Adidas",

6. B. Lesquatre personnesprédésignées, ainsi que Sterckx Robert, Stijnen

Marcel, Stijnen Boris, Heymans Willy, Fauconnier Lyc:2 et Diegenant Antoi-
ne.

cr infraction aux dispositions légales susmentionnées, sciemment venduy,
mis ea vente ou en circulatidn des produits revétus d'une marque cortrefaite
euéraudulcuscmcr.t apposée, notamment en les avant offents en verte cans
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leurs magasins ou en les ayuat impartds sur le tecritoire belge dans lc but de
faire du commerce, entre aulres: des survétements de sport Adidas, des shorts

de football Adidus. des jupeties et chemises de tennis Adides ou des chausset-
tes de sport Adidas (. . .).

7. Les plaignants précitds et ensuite la S.A. Borsumij, qui s'est présentée

comme le successeur de Unbas, se sont constitués parties civiles et ont deman-
dé des dommages et intéréts:

8. Parjugement du 3 mars 1982, le tribunal n'a pas rctenu les préventions
pour défaut de preuve du dol requis, a prononcé I'acquittement des prévenus,
s'est déclaré incompétent quant 3 P'action des parties civiles Unbas ¢t Adidas,
a déciaré l'action de la partie civile Borsumij non recevable, et a mis les

dépens, tant sur I'action publique que sur I"action civile, 2 charge des pasties
civiles qui avaient déposé plainte;

9. Le Ministere public et lcs trois parties civiles ont intzrjeté appel de ce
jugement; par arrét précité du 29 juin 1983, la Cour d'appel de Bruxelles a
posé les questions d'interprétation mentionnées ci-apres;

1. Les faits auxguzls doit s"appliquer I'interprétation 2 donner par la Cour
de Justice Benelux peuvent, selon 1'arrét précité, s’énoncer comme suit:

1. Lamarque litigieuse estune macque figurative 2 trois bandes qu'Adidas
a mise sur le marché en I'apposant a ['origine sur des chaussures de sport
sculement. Toutefois, depuis 1968 environ, Adidas fabrigue aussi des articles
textiles présentant occasionnellement la marque précitée, mais toujours en

combinaison avec la marque verbale '*Adidas™ et/ou " 'emtRme trifolié” qui
lut appartient.

12. Adidas a effectué auprés du Bureau Benelux des Marques divers enre-
gistrements ou renouvellements d'enregistrements, dont il coavicat de retenir
les suivants:

a le 25 févder 1971, un enregistrement n® 001.340 pour des vétements et
survétements de sport "2 trois bandes’’,

b. 1e 20 juillet 1973, un enregistrement n® 320.482 pour ia forme d'un pan-
1alon de sport “'a trois bandes",

¢. 31a méme date, un enregistremnent n® 320.483 pour la forme de vestons
3 trois bandes”,

d. le 2} février 1974, un ehrcgistrement n® 325.509 pour des chemises et
des Guii-overs & manches courtes,
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¢. 1e 30 novembre 1979, un sutre enregistrement n® 362.768 pour des che-
mises, vestons et pull-overs V'3 trois bandes™;

Aucun dépdt spécifique n'a ¢:é effectué pour les chaussettes de spont.

13. Chacun des dépdts précités se caractérise par la présence sur le cbié et
sur toute la longueur du vétement de trois bandes verticales paralléles et
voyantes de méme largeur, motif pouvant &ire réalisé en différentes combinai-

sons de couleur et en différentes dimensions, mais toujours en contraste avec
12 couleur de fond.

14. Depuis le ler juillet 1980, 1a distribution des produits Adidas en Belgi-
que n'est plus opérée par Unbas, mais par Borsumij.

15. D'une fagon générale, des défendeurs ne contestent pas avoir fabriqué
etou vendu des vélements de sport portant trois bandes paraliles.

16. Pius spéeialement:

Le défendeurs De Laet et Van Goethem reconnaissent avoir fabriqué, par
istermédiaire de leur S.P.R.L. Dama Sportswear, quelques culottes de spor
portant un motif 2 trois bandes, certaines sous leur étiquetic Dama et d'autres
sans étiquette, sur commande d'une cnireprise de Hambourg. Il n'est pas
prouvé gue celte fabrication se soit poursuivie au-deld dul4 décembre 1977,

17. Fauconnier et Diegenant ont commercialisé 2 la fin de 1978 des “boys-
sets™ de fa marque O'Neills, achetés chez Sterckx, importateur exclusif en
Belgique. Sur ces produits figurait le motif & trois bandes, mais aussi® 3 l'inté-
rieur et & P'extérieur, 12 marque verbale O'Neills, résistante au lavage.

18. L'entreprise Blackthorn Shoes Ltd en Irlande du Nord produit depuis
1950 des chaussures de {ootball 4 trois bandes. Adidas a renoncé en 1974 2
un caregistrement pris e 1971 aupres de U'lrish Patent Bureau.

19. Selon des témoignages dans un proces Adidas vs. Collins Inc. devant
la Federal Court du Canada, deux, trois ou gquatre bandes ont €té uiilisées
“widespread and not only in Canada’ sur des vétements de sport.

20. En ce qui concerne les cing autres défendeurs:
Selon des témoins, Siijnen Marcel ot d'autres producteurs belges ont fabr-
qué des pantalons de spert marqués d'une ou de plusicurs bandes depuis 1950,

c'est-3-dire avant que Adidas n'opdre dans le textile (1968); le nombre et l2
forme de ces bandes €tatent variables.
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21. En tant que gérants de la S.P.R.L. Stijnen Sport, Stijnen Marcel et
Stijnen Boris fabriquent diverses sortes d'articles textiles sous leur propre
marque Trick. Surune petite par(ic de la production, c.-2-d. sur unseul modie
de pantalon de sport, fabriqué sur commande par Van Der Mossel sous la
raison sociale Vedette Spon, et sur un scul modgic de chaussettes de sport,
fabriqué par Leeman cn sa qualité d*administratéur de 13 S.A. Velna, figure
un motif 2 trois bandes, dont la largeur ainsi que la technique d'apposition

different de celui d'Adidas, ces différences n'étant toutefois perceptibles que
par un examen attentif,

22. Van Der Mossel a fabriqué également des produits similaires pour une

entreprise néerlandaise, ct des pantalons de sport similzires ont aussi éié
trouvés chez Heymans.

23. Une expertise ordonnée par le juge d'instruction aboutit selon {'arrét
notamment aux conclusions suivantes:

“‘a. que la margue verbale Adidas et les embl2mes Adidas (trois bandes et
trais feuilles) sont utilisés séparément, associds, en différeates dimensions ¢t
couleurs {page 5);

b. que le signe des trois bandes est fréquemment vtilisé sur des survdie-
ments, des chaussures et des sacs, en différentes couleurs, mais moins souvenl
sur les articles de tennis, de squash et de football {page 7);

¢. que lc nom Adidas est indubitablement connu du sportif moyen, mais
qu’il yaun doute ausujet (de la notoriété) destrois bandesetde embleme:

d. qu'onrencontrc également lestroisbandeschez Arena (une sous-marque
d’Ad:das). sur des chaussures ct, chez Donnay, sur des vélements;

e. que le sceteur de s venle reconnait certainemen: Pembléme comme
Vexclusivité d"Adidus, et les trois bandes comme trés fréquentes chez Adidas,
mais pas nécessairement exciusives;

f. que le secteur de {a production connait certzinement Vembleme comme
cxclusif @ Adidas, ainsi que les trois bandes;

8. que l'évalution du marché offre une variélé toujours plus grande de
couleurs, de bandes ct d'éiéments conncxes;

h. gutles trois bandes paralicies. de mémes largeur et ceuleur, constituent,
depuis fongtemps déja (20 ans au moins) un phénomine incontestahle des
produits Adidas™;

il

24, Aux termes de Farrét, il ressort enfin des pigces produites pur Adidas
CLerss e qui suit

"~ Le volume considérable dex actions publicitaires (= 10 millions ¢'aides
promutionnctics en Belgique en 1977, £ 15 millions en 197K).

- st la murque Adidas purait jouic d'unc trés large netoriété duns 1o popu-
lation néerlundaise, les intéressés a'axsacient pay dens ls méme mesure cetie
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marque verbale et Fembléme trifolié ou le motif 2 trois bandes; sur 27 person-
nes qui connaissent I'embleme trifolié comme la marque d°Adidas, 17 seule-
mentcitent les trois bandes, tandis que 41 personnesnc donnent pasde réponse
¢.%

- la marque est déposée dans le monde entier

Quant 3 12 procédure devaat 1a Cour:

25. Attendu que la Cour d'appel de Bruxelles invite la Cour de Justice
Benelux 2 répondre aux questions suivantes, relatives 3 P'interprétation de la
Loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de la Loi uniforme
Beneluxsurlesdessins ou modeles, dénomméesci-aprésL.B.M.etL.B.D.M.:

Question 1

26. a. Danslamesure od des motifs 3 bandes et encouteur, en 'occurrence
trois bandes paraiitles de méme largeur et de couleur variable servent, dans
des circonstances & définir par le juge, & remplir les fonctions essenticlies
d'vne marque individuelle, ces signes peuvent-ils &tre considérés comme des
marque au sens de ['article ler et de Yarticle 4 de la L.B.M. s'il apparait que,
lorsqu'ils sont utilisés par le déposant —cc qui n'a pas licu sur tous les produits
- cela s¢ fait toujours, encore que d’une manidre non uniforme, en combinai-

son avec une marque verbale et/ou unce marque figurative, en Pespdee un
embléme trifolié?

27. b. A quels critéres le juge doit-il Tecourir pour vérifier si les signes

utilisés de la sorie, mais pris séparément, servent 3 désigner les produits de
I'entreprise du déposant?

Question 2

28. Des signes peuvent-ils &tre considérds comme des margues ay sens
indiqué précédemment lorsqu'il apparait que la couleur utilisée varie? (en
Pespecee, 1a couleur des trois bandes est certes toujours la méme pour chacune
decesbandes, mais elle varic en fonction de la couleur de fond du procuit)?

Question 3

29. a. Des formes ou des signes peuvent-ils étre considérés comme des
marques au sens indiqué ci-dessus lorsqu'il apparait qu'ils se présentent, en
toui cas au moment cu dépdt et éventuellement par aprés, dans les pays du

Benelux et au dehors, comme des éléments décoratifs sur des produits similai-
res dautres entreprises? .
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36. b. Larépoase & la auestion précédente reste-elic inchungée s'it devait
acpardilre que ces cléments décoratifs étuient habitaels, avant le dépdt mais
par aprés sussi, dans ensemble du secteur commercial corcerné? Pureils

furme vu signe peuvent-ils éire distinctifs et disponidles pour une seule entre-
prise de ce secteur? Dans quelles conditions?

Question 4

1. a. Auscns de article ler, deuxizme alinéade la L.B.M., une forme
que le juge répute rendre le produit plus élégant ou pivs attrayant ou, en
d'autresiermes, une forme quicdéiermine {ou contribue 2 ¢éterminer) Faspect

araemental du produit. est-elle ou non une forme qui afizcte fa valeur essen-
ticile de ce produit?

32. b. Desformes qui affectent 1a valeur essentiglie d'un procuit peyveat-
ciles. aprés leur dépdt, se transformer néanmoins en marques individuelles
par V'effet d'une consécration par V'usage?

Question 5

33. Le titulaire d'une marque peut-il la revendiguer lorsqu'il apparatt que
des tiersutilisentla forme déposée ou le signe déposé comme élément décoratif
sur certains des procuits qu'ils fabriquent ou distribuent, alors que ces tiers

apposent sur ces produits et sur leurs emballages leur propre margque verbzle
ou figurative qu'iis ont déposée?

Question &

34. a. Danslecadre dela L.B.M., le juge (pénal) psut-ii encore cxaminer
st un dépdt a éid eifectué de mauvaise foi au sens de Fanticle 4.6 ce la Joi,
lersqueledélaidecing annéesmentionné al'article 14.B.2. in fine est écoulé?

35. b Encas de réponse affirmative 2 la question prézédente, les parties
en litige peuvent-clles se prévaioir de I'usage d'une marque ressemblante pour
dcs produits similaires, fait par des tiers, qui ne sont pas 2ppelés & la cause?

Question 7

25. a. Peut-on considérer que te titulaire d'une marque f2i: un usage *no;-
mai’ de ia marque au scns de 'article 5.3. dela L.B.M., sl devait 2pparaitre
qu's ne s'est pas toujours défendu systématiquement conire ['utilisation par
dzs tiers de la forme déposée ou du signe déposé, et ¢ela mime aprés I'expi-

43
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ration de la période de trois annes qui suit te dépd1?

37. b. Laréponsc & la question précédente reste-teelle identique s'it devait
apparaitre que le titulaire de 1a marque s'est abstenu sciemment de réclamer
toute protection de sa marque dans le délai de cinq années prévu  Farticle
14 de 1a L.B.M. pour invoquer 12 rullité d'un dépér?

38. ¢. Lardglesclonlaquelle le non-usage (normal) a unc époque précédant
I'assignation de plus de six anndes doit étre prouvé par celui qui F'invogque,
s'applique-t-clle aussi au prévenu dans une affaire pénale?

Question 8

39. a. Le titulaire 'un droit de possession personnelle d'un modéle, cité
en justice par le titulaire d’'une marque déposée ultérieurement. peut-il se
prévaloir de I'article 17 de la Loi uniforme Benelux en mati¢re de dessins'ou
modeles, lorsqu'il apparait que la marque et fe modele présentent des formes
non différentes ou qui ne different que faiblement?

44. b. Oul'option retenue par le déposant revendicateur (ici, 1a protection
de la marque) empéche-t-clle 1a partic adverse d'invoquer des moyens de
déiense tirés d'un autre droit industriel (ici, les dessins ou modéles)?

41, ¢. Ou le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modéle
peut-ilagiruniquementcontre le titulaire d'un dépdt pour dessing ou modéles?

42. d. Encas de réponsce affirmative  la premiére branche de Ja présente
question, quclizs sont les incidences des droits du Gtulaire du modéic. pour
autantqu'ilssoient elfectivement établis, surceux dutitulaire de lamarque?

43. c. Plusprécisément, dansles circonstances décrites, le droit & 1a protec-

tion de la marque est-il opposable audit titulaire d'un droit de possession
personnelle d'un modele?

44. f. Le droit & la marque jouit-it d'une priorité par rapport aux attres
cdroits industricls?

Quesiion 9

45. Latccevabilité d'unc action endommages-intéréts, fondée surlacontre-
fagon d'une marque déposée ¢t introduite devant le juge pénal par le distribu-
teur exclusif des produits de cette marque dans I'un des pays du Benclux.,
di-cile affectée par le fait"qu'il n'z pas lui-méme procédé ac dépdi de la
marques (article 12.A., 2iinéa ler L.B.M.)?
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Question 10

46. Quelle doit &tre, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M.,
I'attitude du juge pénal lorsqu’un prévenu condut 4 la nullité d'une marque
ctqu'itdemande laradiation d’office de son enregistrement alors qu'en matitre
pénale, aucune demande reconventionnelle n¢ peut &tre formée?

47. Atiendu que, conformément 2 1'article 6, alinéa 5 du Traité relatif 2
Iinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, 1a Cour a fait parvenir
aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas ¢t du Luxembourg une
copie de l'arrdt de la Cour d’appel, certifiée conforme per le grelfier;

48. Attendu que 12 Cour a donné aux parties Foccasion de présenter par
¢crit des observations concernant les questions posées par la Cour d'appel,
ce dont n*ont fait usage nile Ministdre public, nilesparties Unbas, Fauconnier
et Heymans, au contraire de toutes Jes autres parties qui ont elies déposé un
mémoire, sauf Dicgenant, ct des parties Adidas, Borsumij, Sterckx ¢t Diege-
nznt, qui ont déposé un mémoire en réponsc,

49. Aitendu que les points de vue des parties qui avaient participé 2 la
procédure &crite ont é1é exposés verbalement & i'audience de la Cour cu 23
janvier 1984, 2u nom d’Adidas ct de Borsumij par Mes P. De CosteretJ. L,
Goovaerts. au nom de De Lact et erts par Me L. Necls et au nom de Sterckx
¢t Dicgenant par Mes A. De Caluwé ct G. Bogasrt,

50. Auendu que Monsizur t'avocat général E. Krings, chef du Parquet, a
conclu par éerit le 11 décembre 1984,

Quant au droit:

Sur la premiére question:

51. Atiendu que les prévenus ont objecté devant Ja juridiction nationale
que la marque figurative 3 treis bundes de Adidas, qui.selon eux, était dépour-
vuc de tout pouvoir distinctif au moment de son dépdi, ne pouvail pas avoir
asuis e¢ pouvoir ultéricurement par lu conséeration par Vusage, parce que
Adidas utilise le signe & trois bundes touyjours en combinaisan avec d'autres
sigres et que, dans cetie combinaison, le signe & trais bandes ne constitue
yu'un ¢iément non déterminant;

52. quc. duns cc contexte, fa premicre question doit se comprendre €n ce



1IP/Q2/LUX/1

Page 46

A 83/4 — M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS Fraduction

ralion de la période de trois années qui suit le dépdt?

37. b. Laréponsc ala question précédente restc-t-clic identique s'il devait
2pparaitre que le titulaire de la marque s'est abstenu sciemment de réclamer
toutz protection de sa marquc dans le délai de cing années préve & Farticle
14 de la L.B.M. pour invoquer la nullit¢ d'un dépodn?

38. c. Laregleselonlaqueliele non-usage (normal) 2 uns €poque précédant
I"assignation de plus de six années doit &tre prouvé par celui qui l'invoque,
s'applique-t-cllie aussi au prévenu dans une aflaice péaale?

Question 8

39. a. Le titutaire d'un droit de possession personnelic d'un modéle, cité
en justice par le titvlaire d'une marque déposée uhiéricurement, peut-il se
prévaloir de I'article 17 de la Loi uniforme Benclux en matigre de dessins ou

modéles, lorsqu'il apparait que la marque et le modele présentent des formes
noa diliérentes ou qui ne different que faiblement?

40. b. OuTloptionretenuce par le déposant revendicateur (ici, la protection
ds la marque) empéche-t—clle la partie adverse d'invoquer des moyens de
défense tirés d'un autre droit industric] (ici. les dessins ou modeles)?

4]. c. Qu le titulaire d’'un droit d¢ possession personnelle d'un modele
peut-il agir uniguementcontre le titulaire d'un dépdt pour dessins ou modéles?

42. d. En cas de réponse affirmnative 3 la premiére branche de la présente
question, quelies sont les incidences des droits du titulzire du modéle, pour
autantqu'ilssoienteffectivement éeablis, surceux dutitelaire de 1a marque?

43. c. Plus précisément, dansles circonstances décrites, le droit 2 la protec-

tion de la marque 2st-il opposable audit titulaire d'un droit de possession
personnelie d'un modele? ’

44. f. Le droit 3 la marque jouit-il d'une priorité par rapport aux autres
droits industriels?

Question 9

45. Lartecevadilité d'une action en dommages-intéré:s, fondée surlacontre-
fagon d'une marque déposée et introduite devant le juge pénal parlz distribu-
teur exclusil des procduits de cette marque dans I'un des pays du Benclux,
eskelle affectée par le fait qu'ii n'a pas lui-méme procédé au dépot de la
m.%‘i'quc (article 12.A., alinéa ler L.B.M.)?
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Quesiion 10

46. Quelle doit étre, relativement au prescnit de P'anticle 14 dela L.B.M .,
('attitude du juge pénal lorsquun prévenu conclut 2 la nullité ¢'une marque
etqu'ildemandelaradiationd'office de son enregistrement alors qu'en matiére
pénale, aucune demande reconventionnelle e peut tire formée?

47. Auendu que, conformément 2 I'article 6, alinta 5 du Traité relatif 2
I'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir
aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une
copic de l'arrét de ta Cour d'appel, certifiée conforme par le greffier;

48. Atencu que la Cour 2 donné aux parties {'occasion de présénter par
¢crit des observations concernant les questions posées par fa Cour d'zppel,
ce dontn'ont fait usage nile Ministare public, niles parties Unbas, Fauconnier
<t Heymans, au contraire de toutes les autres parties qui ont elles déposé un
mémoire, sauf Diegenant, et des parties Adidas, Borsumij, Sterckx et Diege-
nant, qui ont déposé un mémoire en réponse;

49. Attendu que les points de vue des parties qui avaient participé 2 la
procédure écrite ont été exposés verbalement a F'aucience de la Cour du 23
junvier 1984, au nom d'Adidas ct de Borsumij par Mes P, De Coster et J. L.
Goovaerts, au nom de De Laet et orts par Me L. Neels et au nom de Sterckx
ct Dicgenant par Mes A. De Caluwé et G. Bogacrt;

50. Auendu que Monsieur Tavocat général E. Krings. chef du Parquet, 2
conclu par écrit e 11 décembre 1984;

Quant auv droil:

Sur lu premiére question:

S!. Atendu que les prévenus ont objecté devant la juridiciion nationale

yue ls marque figurative 2 trois bandes de Adidas, qui, sclon eux, était dépour-
vuc de tout pouvoir distinetil au moment de son dépdl, ne pouvait pas avoir
acqais ce pouvoir vltéricurement par ta consécration par f'usage, parce que
Adidas utilise e signe & trois bandes toujours en combinaison avec d'autres
signes et que, duns cetle combinaison, le signe & trais bundes ne constitue
qu'un élément non déterminant; '

52. quc, dans ce conlexie, lu premi¢re question doit se comprendre en ce
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sens que 1a Cour d'appcl entend en substance savoic si, cuoique Adidas utilise
lc signe A trois handes, réputé en soi apte 2 distinguer le produit du titulaire
de la marque, toujours en combinaison avee une margus verbale etou une
matque figurative (son embleme trifolié), on peut néanmoins considérerqu'el-
fc utilise le signc 3 trols bandes en tant que tel comme marque, et, dans

vaffirmative, dans quelles circonstances le juge doit admettre qu'il y a pareil
cmploi;

53. quepoursavoirsi I'emploi d'un signe, en soi apie A distir.guer le produit
du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avee d'autres
signes, est A considérer comme simple emploi 2u titre d'¢lément non actonome
d'une combinaison ou bien comme emploi 2u titre de marque autonome, i
faut rechercher sile public pergoit et congoit le signe ccmme une marque oy,
au contraize, n'y voit qu'un éiément nan autonome d’une combinaison;

Sur la deuxidme question:

54. Atiendu que la deuxidme question est lide 8 la premilre en ce sens que
la Cour d'appel entend savoir si la circonstance que le titulaire de l2 marque
exécule son signe A trois bandes dans des couleurs différentes empéche de
considérer que le public percevra et concevra ce signe cemme marque;

55. que la réponse 4 cette question doit &tre négative s1 je signe 2 trois
bandes, indépendamment des couleurs spéaifiques dans lesquelies il est exé-
cuté, possdde unc individualité suffisante pour étrc reconnu comme marque
par le public, qui y a déja été confronté.

Sur la troisiéme question:

56. Attendu quc la troisizme question souldve ie point ¢ savoir si unsigne
peLt avoir un pouvoir distinctif — ¢’est-2-dire &tre apte & cistinguer le produit
du titulaire de Ja marque de celui de tiers — lorsque, dans le secteur concerné
dc la vie des affaires, d'autres entrepaises utilisent, dans le temntoire du Bene-
lux et pour des preduits similaires, le signe exclusivement comme €lément

décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur;

57. que la réponse A cette question dépend de le perception cu sigae par
fe public, soit des lc moment de son dépdt, de par la forme spécifique dans
laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par Ja {agon spécifique
dont ce titulaire 'etilise, soit ultéricurement, par c2t cmpioi ¢t en raison cn
outre de sadurée ctde son importance, perception entantque signe identifiant
l¢ produit concerné comme provenant ¢'une entreprise déterminée, ou en
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tunt que simple élément décaratif;

S8. que. plus est fréquent dans le secteur concerné de la vie des sffaires
I'emplyi du signe comme simple éiément décoratif peur la sorte de produit
cancerné. moins le public sura rendance’d concevoir Femploi de ce signe par
le titulaire comme "'emploi d’une marque:

59. qu'itest encare 3 remarquer qu'il faut, en principe. tenir compte exclu-
sivement de l2 vic des affaires dans le territoire du Beaslux, et que les faits
qui s¢ déroulent en dehors de ce territoire sont tout au plus 4 prandre en

considération pour autzaat qu'ils renforcent une tencdance constaiée dans ce
territoire:

Sur la quairidéme question:

60. Atendu que la Cour d'appel entend d'abord savoir, par sa quatrieme
question sous a, si une forme, dont le juge estime qu'elle rend un produii plus
élégant ou plus attrayant ou, en d’autres termes, une {orme qui contribue &
déterminer 'aspect ornementai du produit, doit étre corsidérée comme affec-

1art la valeur essentielle de ce produit, au sens de 'article ler, deuxigme
alindadela L.B.M.;

61. que, comme il ressort de {'Exposé ces motifs des Gouvernements con-
cemant Varticle ler, deuxieme alinéa dela L.B.M., laréponse 2 cette question
dépend de 12 nature du produit en cause: si le produit est de nature telle que
son aspect et sa {orme déterminent fortement sa valeur marchande, 12 réponse
doit ¢tre affirmative, dzans l2 cas opposé, la réponse doit étre négative;

62. Atterndu que la quatrizme question sous b soulve le point de savoir si
desformes qui. ausensdelarticle ler, deuxidmealindadela L.B. M., affectent
ia valeur essentieile du produit, peuvent néanmoins devenir aprés le dépot
un¢e marque individuclic du fait de la consécration par l'usage;

63. que cette disposition 12gale tend & limiter la protection de ces formes
a celle qui est prévee e vertu de la L.B.D.M. cUou czsiois nationales sur le
droit d'auteur; d'olt il résuite qu'il ne peut y avoir consécration par i'usage
qui attribusrait & ces formes 1z pénéfice de la protection de [a L.B.M;

64. que la réponse A la question 4b doit donc €tre régative;
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Sur la cinquiéme question: -

65. Attendu que, par sacinquiéme question. la Cour d'appel entead savoir
si le titulaire ¢'une murque peut, en vertu dé son droit exciusil, s‘epposer i
I'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque,
emploi qui n'aurait pas pour but de distinguer, mais simplement d'orner fes
produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque:

66. que, sur la base de la disposiiion de ['acticle 13.A 2. de la LB.M.. Is
réponse 2 cetie question doit étre affirmative dans le cas ol yn tel emploi est
susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque et qu'il s faut
dans la vie des affaires et sans juste motif;

Sur la siziéme question sous a:

67. Auendu quz I'article 4, début et sous 6 de la L.B.M. dispose que n'esl
pas attributif du droit 2 la marque le dépdt effectué de mauvaise foi, notam-
ment dans les cas cités & I'article 4.6, sous a et b; que sclan larticle 14.B.,
début et sous Z, pour autant que Iz titulaire de Uenregistrement antérieur ou
lc tiers visé & 'article 4, sous 4, 5 et € prenne part @ ['action. tout intéressé
pecut invoquer 1a nullité du dépdt qui n'est pas atiributif du droit 2 1a marque
er. appiication e ces dispositions; que toutzfois cette nullité doit, en vertu

des disposttions de l'article 4, sous 5 et 6, &tre invoquée dans un délai de cing
annécs 3 compter du dépdt;

¢3. Attendu que toutefois, aux termes des articies i8 et 38 combinés de la
1. B.M.,lesressortissants des pays du Benelux peuvent, dans le cadre de ladite
loi, revendiquer I"appiication 3 leur profit, sur 'ensembie dudit territoire, des
dispositions de la Convention de Paris, de ' Arrangzment de Madrid et des
dispositions du droit belge ., iuxembourgeois ou néerlandais desquelles résulte-
raient des interdictions d'usage d'une marque;

69. Que I'articie 6bis de 12 Convention d”Union de Paris du 20 mars 1883
énonce: ' '

“l. Lespays de 'Union s'engagent (. . .) 2 refuser ou 3 invahder Venregis-
trement et & inicrdire {'usage d'unc marque de fabrique ou de commerce qui
constitue la reproduction, I'imitaticn ou la traduciion, susceplibles de créer
une confusion, d’ene marque que l'autorité competente du pays de Venregis-
trement ou de 'usage cstimera y étre notoirement connue comme étant déja
la marque d'une perscnne admise 2 bénéficier de la présente Cenvention et
utilisée pour €es produits identiques ou similaires. 1l en sera de méme lorsque
la partie cssenticlle de [a marque constituce la reproduction d'une telle marque
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notoirement connue ou une imitation susceptidble ds créer une confusion avec
celle-ci (. . .). U ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou I'inter-
diction d'usage des marques enregistrées ou ulilisées de mauvaise foi”;

70. qu'il en découle a) qu'aucun délai-nest prévu pour la demande en
nellité d'un d¢épdt entaché de mauvaise foi en ce sens que le déposant savait
ou ne pouvait ignorer que fa margque qu'il déposait ressemblait & une marque
utilisée pour des produits similaires et qui, par son emploi dans le territoire
du Benelux, y éuait “'notcirement connue’™ au sens C¢ la cisposition susvisée
de 12 Convention d'Union, et b) que le délai de Verticle 14.B., sous 2 de 11
L.B.M. ne s'applique partant que lorsque le dépdc de mauvaise foi porte sur

une marque que le juge ne considére pas comme “'noloirement connue” dans
le sens indiqué;

71. que, parconséquent, le juge pourra, méme aprés|'cxpiration du délai
de cinq années 2 compter du dépot, examiner si vn 6épbt a €1¢ effeciué de
mauvaise foi au sens de {article 6bis de la Convention <'Union;

Sur la sixiéme question sous b:

72. Attendu que, eu égard aux considérations de 'arrél de renvol, cette
question tend a savoir si dans ie cadre de 1a cause pénais dont clie est saisie,
1a Cour d’appel peut avoir égard & la défense des prévenus, selon laguelle “'le
dépd” de Adidas a é1¢ effectué de mauvaise {oi, bien que les tiets, dont on

invoque 'usage d'une marque, au sens de larticle 4, ¢ébut et sous 6 de la
L.B M., ne soient pas appelés 2 la causc;

73. quela réponse 2 cette question ‘doit &tre négative ¢n tant que aussi bien
le texte et la genese de 1'anticle 14.B. de la L.B.M. que son exposé des motifs
mettent hors de doute que la nullité d'un d€pdt qui n'est pas attributif du droit
a la marque en vertu de larticle 4, sous 6, peut étrc prononcée uniquement
dens une action 4 laguelle prend part le tiers visé & cet article:

74, que st 1 nullité du dépdt de Adidas ne peut pas éire prononcée paree
guc les tiers susvisés nc prennent pas part 2 'action, cela re doit pas empécher
Iz juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préven-
Bions, tous les faits qui lul ant é1é régulidrement soumis;

75. gu'il coavient cncore de faire remarquer que e systeme sur lequel est
bust P'article 14.B. obl:ge & admettre que si duns unc uction b laquelic le tiers
Suwisé ne parlicipe pas. fe juge pénal ne pronunce pax de condamnaticn parce
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que sur des poursuites engagées du chef de contrefagon d'une marque, il
estime avoir affairc 3 un dépdt qui n'est pas attributif du droit & la marcue
en vertu de l'anticle 4, sous 6 de la L.B.M., pareille décision du juge ne peut
pas porter atteinle aux droits que le titulaire de 1a mdrque concerné peut tirer

desondépdt, envertudelaL.B.M,, vis-2-visdes préveaus, dutiers en question
ou d'autres personnes;

Sur la septieme question:

76. Attendu que la septi¢me question suppose en c¢ qui concermne les sous-
questions sous a et b que ic fait de s’opposer & 'emploi de la marque ou d'un

signe ressemblant peut constituer en soi un usage de la marque au sens de
I'article 5, sous3de la L.B.M.;

77. Atiendu qu'il n'y a usage de la marque au sens de l'agticle 5, sous 3,
qui si - en résumé - lc signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des
affaires pour distinguer les produits d'une entreprise el qu'on ne peut partant
y assimiler les poursuites du chef de contrelagon d'une marque;

75. qu'il en est de méme au cas ol il apparait que, durant la péciode ot la
maisque peut dire attaquée par une demande ca nullité en vertu de I'anticle
14.B. de la L.B.M., le titulaire de la marque néglige de s'opposer 2 {'atteinte
a sa marque sur pied de l'article 13.A. de la L.B.M.;

79. que, 2 lasuite de la sous-questionc, il y a lieu de remarquer que article
5.sous 3, dernitre phrase de Ja L.B. M., quiénonce que le “*non-usage™ 2 une
époque précédant 'assignation de plus de six années doit étre prouvé parcelui
qui s’en réclame, apphique le principe suivant lequel celui qui alldgue un fait
doit en rapporter la preuve, el que scule la phrase précédente de la méme
disposition de la loi nc s'écarte de ce principe que pour autant qu'elle donne

au juge, relativement a la période des six années, la liberté de régler la charge
de la preuve;

80. que la loi uniforme n'énonce aucunc regle en ce qui concerne la procé-
dure pénale du chel de conirefagon de 1a marque et ne {ormule donc pas

davantagé de principe concernant la preuve 3 administrer dans une action
pénale;

81. que la solution de la sous—question c doit &tre recherchée dans le droit

national, dontl'interprétation n'est pas de lacompétence de l2 Cour de Justice
Benclurx;
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Sur la huit'éme question:

82. Autendu que sur la base des faits énoncds dans 1'arrét de renvoi il peut
étre admis que les produits pour la distinction desquéls les prévenus utilisent
ie “"signe A trois bandes™ sont ideatiques ou similaires aux produits peur ta
distinction dzsquels ce signe u été enregistré comme marque de Adidas:

83. que. en pareil cas, le systéme de la L.B.M. implique que le titulaize de
la marque peut. en vertu de son droit exclusif, s'opposer & tout emploi qui
cst fait de cetie marque ou d'un signe ressemblant pour ces procuits, et que,
centre pareillc opposition, seules peuvent étre invoquées un¢ ou plusieurs €2s

causes de aullité du depdt de la marque énumérées limitativement a Farticle
14 dela L.B.M.;

84, qu'ils easuit que, méme si, dans des circonstances teilles qu'en Vespece,
les prévenus avaient pu invequer avec succds un droit de possession personnel-
1¢ tel quz prévu A l'acticlz 17 de.la L.B.D.M. contre e titulaire de la marque,
3 suppoeser que celui~i elit déposé e signe en question non pascomme marque
mais comme modle, pareil recours ne saurait, dans le systéme dela L.B.M,,
&trc utile aux peévenus & I'égard d'une opposition par le titulaire fondée sur
i‘article 13.A.1., 2 U'emploi par eux du signe en cause;

83. que, pour le surpius, ia question n'appelic pas de réponse;

Sur la neuvidme question:

86. Auerdu que, par l2 neuviéme question, la Cour d'appel entend savoir
st un distributeur exzlusif qui —selon ce qu'il fautinférer dela quastion—n'est -
pas Je licerncié de ]2 marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger
ces dommages ct intéréts en raison de la contrefagon de cetie marque, mérae

s'I} ne satisfait pas 2 la condition, prévue al'anticle 12 de la L.B. M., du dépdt
réguher de la marque;

87 que cette question a2ppeile une réponse affirmative dans la mesure ob
ce distibuteur exclusif qui réclame des dommages et intéréts, en raison de la
contrefagon de la marque apposée sur les produits qu'il distridue, ne revend:
que pas zins! 1a marque ea justice 2u sens de l'article 12 de le L.B.M 4

83 que la question n'est, pour le reste, pas susceptitle de recevoir une
réponse de la part de 12 Cour de Justice Benelux, parce qu'il ¢épend du droit
comrmun national de savoir, et c'est selon ce droit qu'il fawt apprécier, sila
contrefagon de la marque susvisée constitue également - du chef d'atteinte 2
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la production commersiale d'autrui — un acte de concurrence déloyaie 3 1'égurd

du distributeur exclusil lui permettant de réclamer des dommages et intéréts
pour le préjudice subi de ce chef:

Sur la dixigme question:

89. Attendu que I'article 14.D. de la L.B.M. disposz notamment: “Les
tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant feur base

dans la présente loi; ils prononcent d’office la radiation de P'enregistrement
{...)des dépdts annulés (. . )™

90. Attendu qu'il résulte d= cette disposition que Iz juge qui estime fondé
un moyen ticé de la nullité d’'un dépbl, doit prononcer d'office 12 radiation
sags qu'une demande ou demande reconventionnelie spécifique de radiztion
soit requise 2 cet effet, d'olt il suit que 'impossibilité, selen le droit national,
de former unc demande reconventionnelie est sans importance;

9). qu'il faut cependant faire observer que, dans le cas visé dansiaréponse

4 {a question 69, le juge pénal ne pourra pas prononcer I'2nnulation du dépdt
ct il ne pourra donc pas d'avantage en ordonnec la radiation;

Quant sux deépens:

92. Attendugu’en vertu de P'article 13 du Traité relatif & Pinstitution et au
statut ¢'une Cour de Justice Benelux, 1a Cour doit fixer le montant dzs frais
expesés devant elle, frais qui comprenaent les honoraires des conseils des

partics pour autant que cela soit conforme a la légistation du pays ol le proces
est pendant;

93. que sclon la légisiation belge, les honoraires des conseils des parties ne
sont pas inclus cans les frais qui sont mis & charge de la partie succombdante;
qu'il n'y 2 pas d'autres frais exposés devant la Cour;

94. Vu les conclusions de Monsieur 'avocat général Krings. chef du Par-
quet;

95. Statuznt sur les questions posées par la Cour d'appel de Bruxelles dans
son arrét du 29 juin 1983
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Dit pour droit:

96. 1. Poursavoir sil'emploi d'unsignc, ¢f'soi apte A distinguer les produits
du titulaire dc 1a marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres
sigres, est Aconsidérer comme simple emploi autitre d'élément non autonome
d’unc combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il
faut rechercher si le public pergoit ¢t congoit le signe comme une marque ou,
au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'ure comtinaison.

97. 11. It faut répondre par {a négative & la question de savolr si la circon-
stance que le tituiaire de la marque exécute son signe dans des couleurs diffé-
rentes empéche de considérar que le public percevra et concevra ce signe
comme margue, si le signe, indépendamment des couleurs spécifiques dans
icsquelles:l est exéeuté, posséde une individualiié suifisante pour éire reconnu
comme marque par le pubiic, qui y a déj2 été conlronié.

98 tli. Laréponsc 2 laquestion de savoir siunsigne paut avoir un pouvoir
distinetifl Jorsque, dans le secicur concemné de la vie des affaires, d'autres
entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux ct pour des produits similai-
res, le signe exclusivement comme ¢iément décoratil, ou bicr lorsque pareille
utilisaticn est habituclic dans ce secteur, dépend de la perception du signe
par lc public, soit d¢s e moment de son d&pdt, de par lz forme spécifique
denslaquelic le titulaire de ia marque en fait usage oude parlafagonspécifique
dont ce titulaire Tutilise, soit ultérievrement, par cet emploi et ¢n raison en
outre de sadurée et dec son importance, perception en tant que signe identifiant

le produit concerné comme provenant d'unc entreprise déierminée, Ou en
tant que simpic élément décoratif.

$9. 1V. u. La question de savoir st une forme qui rend un produit plus
éidpant ou plus attroyant doit &tre considérée comme afizctantiavaleur essen-
t.clle de ¢z produit, au seny de Varticle ler, deuxidme aunéace fa L.B.M,
sppelic une réponse affirmative sile produit est €e natere telie qus son aspect
¢t 52 ferme déterminent fortement se valcur marchande, ¢t unc réponse né-
gutive dans le cas epposé.

1%). 1V, b. Ul fzut répondre par la négative & la question e savoir si des
[cemes qui. @ sens de Yarticle 1z, deuxigme shinéa de la L.B M., affectent
Iy valcur essentiglie du produ, peuvent néanmainy deveni apris le dépdt
unc margue incividuelle du fait de fa conséeration par Pusage.

190N 1 faut répondre pur Vaffirmative & la question de savoir si le titu-
Yorre d'ung marque peut. en verte de son droit excivsif. s'opposer a 'emploi
yuc feruica: des tiers du xigne dépasé par lui en tani que masquei emploi qui
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aurait simplement pour but d’omner les produits qu'ils commercialisent sous
leur proprc marque, dans le cas ol un tel emploi qui 2 licu dans la vie des

affaires est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, et
que cela sc fait sans juste motif.

102. V1. a. A la question de savoir si, dans Je cadee de [aL.B.M., le juge
peut encore examiner si un dépdt a été effectué de mauvaise foi au sens de
I'article 4, début etsous 6, de la loi, Jorsque le délai de cing années mentionné
a J'article 14.B.2. in fine est écould, il faut répondre que le juge compétent
pourra, méme aprés Pexpiration du délai précité, examiner si un dépoe a éié
cffectué de mauvaise foi au sens susvisé, lorsque la marque 2 laquelle il est
porté atteinte est, par son emploi dans le territoire du Benelux, une marque

qui y est notoirement connue ausensde 'article 6bisde la Convertion d'Union
de Paris.

103. V1. b. La question de savoir si, dans le cadre d'une cause pénale dont
il est saisi, le juge pénal peut avoir €gard a la défense des prévenus, selon
laquelle le dépot litigicux a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers,
dont on invoque 1'usage ¢'une marque, au szns de V'anticle 4, début et sous 6
de 1a L.B.M., ne soient pas appelés a la cause, appelle une réponse négative
en tant que la nullité du dépdt qui n'est pas attributif du droit & la marque en
vertu de larticle 4, sous 6 de Ja L.B.M., peut &tre prononcée uniquement
dans ure action 3 laquelle prend part le tiers visé A I'article; pour le reste, il
y a licu de répondre 2 cette question Gue si le tiers ¢a question ne prend pes
par: 2 I'action, cela ne doit pas empécher le juge pénal de prendre en considé-
ration, dans son jugecment sur les préventions, tous les faits qui Jui ont ¢té
réguliérement soumis; que, si, dans une action 2 lagucile le tiers susvisé ne
participe pas, l2 juge pénal ne prononce pas de condamnation parce que sur
des poursuites engagées du chef de contrefagon d'une marque, il estime avoir
zffairc & un dépdt qui n'est pas attributif du droit 2 l2 marque en vertu de.
I'articlz 4, sous 6 de la L.B.M., pareille décision du juge nc peut pas portes
attcinte aux droits que le titulaire de Ja marque conceraé peut tirer de son

dépode, en vertu de 12 L.B.M., vis-3-vis des prévenus, du tiers en question ou
d'autres personnes.

104. VIL. a. e1 b. Contrairement 2 ce que suppose la sepli¢tme guestion
sous a et b, l= fait de s'opposer, en vertu du droit exclusi{ 3 une roarque, &
I'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant ne peut &tre considéré
comme unusage de cette marque, ausensdel'article §,sous3,delaL.B.M.

105. %1l c. Alz question de savoir si la régle sclon laguelle le non-usage,
au sensgde Panticle S, sous 3, derni2re phrase, de la L.LB.M., & une époque
précédant I'assignation de plus de six années doit &tre prouvé par celui qui
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s'en réclume, s'applique aussi au prévenu duns unc affsice pénale, i faut .
répondre que la solution doit éire recherchée duns Ic droit national.

106. VHI. 1l faut répondre i la huitiémce guestion gue, contre I'oppositicn
par le titulaire, fondée sur 'urticle 13.A., sous | de 1a L.B.M., 3 I'emploi par
des tiers du signe qu'il a déposé comme marque, cestiers ne sauraient invoquer
utilement la possession personnelle au sens de 'article 17 de la L.B.D.M,,
pas méme si pareil recours avait été fondé¢, A supposer que ie titulaire et
déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modéle.

107. TX. La question de savoir si le distributeur exclusif qui n'est pas e
licencié de 1a marque apposée sur les produits qu'i! distribue, peut exiger des
dommages et intéréts er raison de la contrefagon de cetie marque, méme 8'il
ne satisfait pas 2 la condition, prévue & I'articie 12 de la L.B.M., du dépdt
régulier de la marque, appelle une réponse affirmative dans la mesure ot ce
distributeur exclusif qui réclame dans ces conditions des dommages etintéréts,
ne revendique pas ainsi 12 marque en justice au sens de Partick 12 de la
L.B.M.; pour le reste, 1a réponse dépend du droit commun national.

108. X. A la qucstion de savoir quelle doit éire, relativement au prescrit
del'article 14 de fa L.B.M., I'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu cenclut
3 la nuilité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son cnregis-
trement, alors qu'en matidre pénale, aucune demande reconventionneile 8
cet effet ne peut étre formée, il y a lisu de répondre que Iimpossibilité, selon
le droit national, de former parcille demande reconveatioanelle n'importe
pas, étant entendu que, dans le cas visé dans la réponse 2 la question VL b.,
le juge pénal ne pourra pas ordonner la radiation.

109. Ainsi jugé par Messicurs Ch. M. J. A. Moons, présidant, R. Thiry,
premies vice-présideat, R. Jansscns, second vice-président, H. E. Ras, R.

Soziaen. F. Hess, Madame J. Rouff, Messicurs O. Stranard et S. K. Martens,
juges,

119. et prononcé cn audience publique 2 Bruxelles, lc 23 ¢écembre 1985,
par Monsicur Ch. M. J. A. Moons, préqualifié, en présence de Monsieur E.

Krings, avocat général, chef du Parquet, et de Mons:eur C. Dejonge, greffier
cx chel suppléant.



