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La cour d'appel de Bruxcllcs,9eme chambre"

aprds en avoir ddlibdr6, prononce l'arr6t suivant :

EN CAUSE DE:

EURO SHOE UNIE. socidtd anonyme dont le sidge social est 6tabli d
3580 Beringen, Bering Zuid, 2102, Lochtermanweg, 15, inscrite d la
banque carrefour des entreprises sous le numdro 0400.942.768,

Appelante,
Intimde sur incident,

repr6sent6e par Maitre Ignace Vernimme, avocat d 1000 Bruxelles,
Cental Ple7r, rue de Loxum, 25,

CONTRE:

MARTIN Y PAZ (DIFFUSION), soci6td anonyme dont le sidge social
est 6tabli i l40l Nivelles, rue de la Ferme du Chapine, 11, inscrite i la
banque carrefour des entreprises sous le num6ro 0430.341 .488,

Intimde,
Appelante sur incident,

reprdsentde par Maitre fuchard Byl, avocat d 1050 Bruxelles, chaussde

de Waterloo,412 F.

****

I.- DECISION ENTREPRISE

L'appel est dirig6 contre le jugement prononcd contradictoirement
le 28 awil 2009 par le tribunal de commerce de Nivelles.

IE
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Les parties ne produisent aucun acte de signification de cette
d6cision.

II.- PROCEDURE DEVAI\T LA COTTR

L'appel est form6 par requete, ddposde par Ertro Shoe Unie
(d6nommde ci-aprds < Euro Shoe >) au greffe de la cour, le l8 mai
2009.

L'appel incident est formd par conclusions, d6pos6es par Martin y
Paz (Diffirsion) (dinommde ci-aprds < Martin y Paz >) au greffe de
la cour, le l5 janvier 2010.

La proc6dure est contadictoire, ayant 6t6 mise en 6tat sur la base de

l'article 747 du Code judiciaire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur
I'emploi des langues en matidre judiciaire.

IⅡ .― FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. Depuis le 14 ao0t 1998, Martin y Paz est titulaire de la marque
figurative Benelux n" 0636308, telle que repr6sent6e ci-aprds, pour
les classes 14, 16, 18 (...produits en cuir... malles et valises ...), 22
et 25 (...chaussures...) :

Elle est en litige avec la S.A. Gauquie et M. Depuydt ir propos de
l'usage de ce signe pour des sacs a main et des chaussures.

Par son an6t du 8 novembre 2007, la cour dira pour droit que :

r 30. (...) la marque fgurative Benelux r N > no 0636308, ddposde le
14 aoit 1998, ne peut pcu; ete attaqude sur le fondement du droit des
marques-

47. Le maintien de I'enregistrement des difdrentes marques au profit
de Martin y Paz lui conjZre, il est rrai, un droit d'usage exclusif
Thdoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de
toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques.
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49. (.-.) en ce qui concerne les marques < N r et ( NATHAN
BAUME D, dont I'usage - faut-il le rappeler - n'esl pas rdgli par les
conventions de 1990 et de 1995, Martin y Paz a toujours reconnu que

Gauquie dtait en droit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs d
main et les chaussures.

Contrairement d ce qu'elle a tenti de soutenir dans sa lettre du 15

ddcembre 2003, il ne fut jamais question dans son chefd'octroi d'une
licence d durde inddterminie renouvelable par tacite reconduction,
mais bien d'un partage de I'exploitation de ces marques Martin y Paz
ira m€me jusqu'd reconnaitre une forme de copropridti sur les signes,
utilisant, entre autres, la premiire personne du pluriel dans la lettre
du l8 ddcembre 2001,lorsqu'elle pallait du dip6t de la lettre N.

II s'en diduit que depuis les enregistrements des l1 aoit 1998 et 21
janvier 2002, Martin y Paz a donnd un consentement irr6vocable d ce
que Gauquie applique ces marques sur les sacs d main et les
chaussures.
(... )
Interdire d M. Depuydt et d Gauquie de faire usage des marques < N >
et <t NATHAN BAUME, pour des sacs d main et des chaussures
constituerait des brs un abus de droit. >

Sur la base de cette motivation, la cour adoptera le dispositif
suivant :

( Constate qu'en faisant usage, dans la vie des aflaires, des signes
< N r, tt NATHAN D et ( NATHAN BAUME 4 pour des sacs d main
ou des chaussures, Martin y Paz commet un acte de concurrence
diloyale portant prijudice aux intdre$ de Gauquie ;
Ordonne d Marlin y Paz de cesser de faire usage, dans la vie des
affaires et dans les deux mois qui suivront la signification du prisenl
arrAL d'un signe identique ou ressemblant aux marques < N l,
< NATHAN >t et ( NATHAN BAUME z enregistries sous les numdros
0636308, 0636309 et 0712962, pour des sacs d main ou des

chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 € par infraction
constatde- ))

Un pourvoi en cassation contre cet arret est toujours pendant.

Le 2 octobre 2006, Martin y Paz fait constater par voie d'huissier
que des s:lcs d main arborant le signe < N D sont en vente dans les
magasins de la chaine Avance at Westland Shopping Center
d'Anderlecht, au cenfe commercial Basilix de Berchem-Sainte-
Agathe et i la rue Neuve d Bruxelles.

Par courrier du 3 octobre 2006, Martin y Paz met en demeure Euro
Shoe, qui exploite les magasins Avance, de cesser d'offrir en vente
des sacs I main portant le signe < N >. Gauquie en fait de meme par
I'intermddiaire de son conseil.
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Le I 1 octobre 2006, le conseil en brevet italien Baldi intervient pour
le compte de la soci6td Volpe qui commercialise la marque verbale
< Nardini >, sous laquelle sont vendus les sacs litigieux. Cette
marque est gravde sur la branche oblique du signe < N >, appos6 en
m6tal sur les sacs ir main. Il signale que sa cliente a cess6 d'utiliser
le signe en cause et qu'elle << s'engage d'ores et dijd d ne pas
utiliser dans le futur une marque consistant en la lettre ( N ) et qui
pefi ete confondue avec celle faisant I'objet de ll') enregistrement
no 636308 >>.

Par courrier du 26 octobre 2006, le conseil de Martin y Paz rdclame
le paiement de 25.000,00 € de dommages et inter€ts.

Par exploit du 22 ddcembre 2006, Martin y Paz fait citer Euro Shoe

devant le tribunal de commerce de Nivelles en cessation de tout
usage de la marque figurative < N > sous peine d'une asteinte de

10.000,00 € et en paiement de 50.000,00 € de dommages et intdrCts.

Euro Shoe, qui, entretemps, a fait choix du m6me conseil que

Gauquie, soutient que la demande est irrecevable aux motifs qu'une
transaction serait intervenue avec Gauquie d propos de l'usage du
signe < N ) et que tout usage confrefaisant a cessd.

Le premier juge fait droit d la demande de Martin y Paz" sauf en ce

qui conceme le montant de l'astreinte qui est r6duite i 5.000,00 € et

des dommages et int6r6ts qui sont rdduits au mCme montant.

Euro Shoe interjette appel de cette ddcision. Aux termes de ses

demidres conclusions, elle demande i la cour de :

< Mettre le jugement entrepris i ndant,

Faire ce que le premier juge aurait di faire,

Diclarer la demande de MARTIN Y PAZ irrecevable et non fondie et

dds lors de I'en dibouter ;

Dire pour droit que MARTIN Y PAZ a commis une faute
extracontractuelle en ce qu'elle a posd un acte de concutrence
ddloyale en invoquant d l'igard de tiers la marque Benelux figurative
< N r alors qu'elle ne ddtient pas les droits exclusifs nicessaires et

n'est elle-m€me pas autorisie d en foire usage, d'autant plus que ce

tiers a conclu une transaction avec la personne ayant ce droit
exclusif;

Entendre libirdlsl au profit de EURO SHOE UNIE les montants Par
elle consignis s'dlevant A 8.394,49 euros en vertu du jugement du
Tribunal de Commerce du 28 avril 2009 et condamner MARTIN Y
PAZ aux frais relatifs au cantonnement soit I I 5,I 3 ewos.

3.

4
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A toull) le moins ddclarer que MARTIN Y PAZ a commis un abus de
droit en ce qu'elle a invoqud d I'dgard de tiers la marque Benelux

frgurative < N 4

Diclarer dteints les droits de MARTIN Y PAZ d la marque Benelux no
063608 pottr disigner les produits de classes 18 et 25 suivants: sacs
d main et chaussures et en ordonner la radiation du Registre des
Marques Benelux ;

Ddclarer |teints les droits de MARTIN Y PAZ d la marque
communa taire n' 1770023 pour disigner les produits de classes 18

et 25 suivants : sacs d main et chaussures et en ordonner la radiation
du Regisne des Marques Communautaires. t

5. Martin y Paz introduit un appel incident. Aux termes de ses

dernidres conclusions, elle demande ir la cour de :

< Ddclarer I'appel recevable mais non fondi.

En consdquence, confirmer le jugement entrepris sous la seule riserve
de l'indemniti faisant I'objet de l'appel incident ;

Diclarer I'appel incident recevable et fondd ;

En consdquence, rdformer le jugement entrepris en tanl qu'il a limiti
la condamnation de I'intimde sur appel incident d une indemnitd de
5.000 € et, faisant ce que le premier Juge eut du faire, condamner
I'intimde sur incident d {lui) payer la somme de 50.000 € A fire de

dommages et inftftts :

Condamner enfin I'appelante au paiement de l'indemnild de
procidure maximale de 10.000 €. l

Iv.- DISCUSSION

l.- Sur les demandes de Mertin v Psz

A.- SUR L'ACTION EN CESSATION

6. Euro Shoe oppose les moyens en defense suivants d la demande de

Martin y Paz fond€e sur I'emegistrement par elle de la marque
<< N >>:

a. la demande est irrecevable ou non fondde pour ddfaut
d'int6ret, dans la mesure oi seuls Gauquie et M. Depuydt
d6tiennent des droits exclusifs sur le signe < N >> pour des

sacs d main et des chaussures et que, en tout cas, Martin y
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Paz n'en ddtiendrait plus aucun ;
la demande est irrecevable au motif que toute atteinte aux
droits intellectuels a cessd le 29 novembre 2006 ;
les signes en pr6sence ne sont pas identiques et il n'existe
aucun risque de confusion.

b.

a.- Sur les droits de Martin y Paz

Les droits intellectuels de Martin y Paz sur le signe < N > d6coulent
de I'enregistrement de la marque Benelux 0636308 dont elle est la
seule titulaire pour les produits 18 et 25 qui visent les sacs d main et
les chaussures. C'est ce qu'a rappel6 la cour dans son arr6t du 8

novembre 2007.

La cour n'a pas confdr6 de droits intellectuels ir Gauquie et ?r M.
Depuydt. Elle a simplement constat6 que Martin y Paz avut
toujours reconnu que Gauquie 6tait en droit d'utiliser le signe < N >

pour des sacs d mains et des chaussures et que, eu dgard aux
circonstances propres ir I'espdce, revenir sur l'ocnoi de ce droit,
constituerait dans son chef un abus de droit. L'interdiction d'usage
6tait d'ailleurs fond6e sur la concurrence ddloyale.

Ma(in y Paz reste donc titulaire de la marque et, e ce titre, peut
entreprendre toute action pour la protdger contre toute atteinte,
notamment i sa fonction publicitaire. A cet dgard, il ne faut pas
perdre de vue que Martin y Paz commercialise 6galement sous la
marque de la petite maroquinerie, produit compl6mentaire aux sacs

ir main, ainsi que des sacs de voyage. Elle conserve donc un intdrdt
ir s'opposer d la dilution de la marque, notamment quant d son usage
pour des produits < bas de gamme ), comme c'est le cas de ceux qui
sont commercialis6s par Euro Shoe.

Ce n'est pas parce que Martin y Paz a conf6rd conventiormellement
ur droit d'usage ir Gauquie qu'il faut en ddduire que tout tiers -
comme Euro Shoe - serait autorisd A faire usage de la marque contre
la volontd de son titulaire.

Par ailleurs, le droit d'usage est limit6 A la personne de Gauquie. Il
ne conJEre pas i cette demidre le droit d'autoriser tout tiers e en
faire lui-m6me un quelconque usage ou d conclure des transactions
d ce sujet. Il s'ensuit que l'accord qui aurait 6t6 conclu entre
Gauquie et Euro Shoe - qui n'est d'ailleurs pas produit, en raison
d'une clause de confidentialitd qu'il contiendrait et dont [a cour
ignore la teneur - ne limite en rien les droits de Martin y Paz d'agir
en contrefagon sur la base de l'enregistrement dont elle est la
titulaire.

7
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Il s'ensuit que I'exception tirde de I'absence d'int6r6t i agir dans le
chef de Martin y Paz n'est pas fond6e. Pour les m6mes motifs, c'est
e tort que Euro Shoe soutient que le jugement entrepris violerait la
force probante de I'arr6t du 8 novembre 2007.

b.- Sur le risoue de ricidive

9. La cessation d'une pratique ne peut 6tre ordonn6e s'il est prouv6
que tout risque de rdcidive est objectivement exclu. A cet 6gard, ne
sont pas pris en compte les dlements relatifs au comportement du
d6fendeur en cessation, tels que la cessation volontaire de
l'infraction ou la contestation du bien fondd de la rdclamation du
demandeur en cessation. Le risque de r6cidive est objectivement
6cartd dds lors que le d6fendeur n'est plus susceptible de r6it6rer
l'acte incrimin6, faute d'utilit6 objective (Mons. 16 juin 2008,
Annuaires Pratiques du commerce & Concurrence 2008,720).

Tel n'est pas le cas en I'espice.

La conclusion d'une transaction entre Gauquie et Euro Shoe est

irrelevante pour les motifs repris plus haut.

Par ailleurs, Euro Shoe considdre qu'elle n'a pas contrefait la
marque, se rdservant ainsi, implicitement, le droit d'en refaire usage

si elle ne devait pas 6tre condamn6e.

Tout risque de r6cidive n'est donc pas objectivement 6cart6.

c.- Sur I'identiti des sienes et le risque de confusion

10. Le conseil en propridtd intellectuelle de la socidtd italienne qui a
fabriqud et exportd les sacs litigieux a reconnu I'atteinte au droit
intellectuel de Martin y Paz.Il plaide la bonne foi de sa cliente qui
soutient qu'elle ignorait l'enregistrement Benelux. Il ajoute qu'elle
n'a pas < I'intention de contester le powoir de conftnion prdsumd et

diplori entre les marques >, raison pour laquelle elle a cess6

d'utiliser le sigle.

Nonobstant, Euro Shoe persiste e soutenir le contraire en pr6tendant
que les signes sont differents et qu'il n'existe aucun risque de

confi:sion.

11. Les signes sont quasi identiques. La gnvure du vocable << Nardini >>
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dans la barre oblique du < N > n'est visible que de prds, sauf sur des

photos trds agrandies et dans de bonnes conditions d'6clairage, ce
qui est normal puisque la gravure est faite dans le m6tal, ton sur ton.
En tout cas, sur les photos reprises dans le catalogue Avance ou
dans les publicitds diffisees danS des journaux, cette gravure est

invisible.

Lorsqu'il 6tait le conseil de Gauquie, l'actuel conseil d'Euro Shoe
ne s'y est pas tromp6 puisque, dans sa mise en demeure du 3

octobre 2006, il fait 6tat d'une copie servile (slaafse kopie).

Il convient en outre de rappeler qu'il a dijd dtd jugd par la C.J.U.E.
(urdt LTJ du20 mars 2003, C-291l100) que :

( 51. (...) il existe une identitd entre le signe et la marque lorsque le
premier reprod.uit, sans modification ni ajout, tous les iliments
c onstituant la s e c onde.

52. Toutefois, la perception d'une identiti ente le signe et la marque
doit ete apprdciie globalement dans le chef d'un consommateur
moyen qui est censd Atre normalement informd el raisonnablement

attentif et dvisi. Or, d l'dgard d'un tel consommateur, le signe produit
une impression d'ewemble. En efe1 ce consommateur moyen n'a que

rarement la possibilitd de procider d une comparaison directe des

signes et des marques, mais doit se fier d I'image non parfaite qu'il en

a gardde en mimoire. En outre, le niveau d'attenlion est susceplible
de varier en fonclion de la catigorie de produits ou de services en

cause (voir, en ce sens, anet du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

53. La perception d'une identiti entre le signe et la marque n'itant
pas le risultat d'une comparaison directe de toutes les

c aracftristiques des 1liments compards, des diffir ences ins ignifi antes

entre le signe et la marque peuvent passer inapergues aux yeux d'un
c onsommateur moyen.

54. Dans ces conditions, il convient donc de ripondre d la question
posde que I'article 5, paragraphe l, sous a), de la directive doit itre
interpriti en ce sens qu'un signe est identique d la marque lorsqu'il
reproduit, sans modilication ni ajout, tous les 

'liments 
constituant la

marque ou lorsque, considdri dans son ensemble, il recile des

dffirences si insigniJiantes qu'elles peuvent passer inaperques aux
yeux d'un consommateur moyen. ),

La contrefagon s'inscrit dds lors dans le cadre de I'article 2.20.1,
sous a) de la CBPI (signe identique pour produits identiques) pour
laquelle aucun risque de confusion n'est requis.

En tout 6tat de cause, il ne peut €tre contest6 que I'usage
contrefaisant porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux
fonctions de la marque, notamment en faisant croire au

consommateur que le produit en cause est commercialis6 par Martin
y Paz, comme la petite maroquinerie ou les sacs de voyage. Il porte
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egalement atteinte aux autres fonctions de la marque comme
notamment celle consistant ir garantir la qualitd du produit ou celles
de communication, d'investissement ou de publicitd (C.J.U.E. 18
juin2009, L'Orial, C487/07, n" 58).

12. L'appel principal est donc non fondd sur ce point.

B.- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

13. Martin y Paz ne d6pose aucune pidce prouvant l'dtendue de son
dommage.

Ainsi que cela a 6td rappeld plus haut, l'atteinte ir la marque ne porte
principalement que sur les autres fonctions de la marque puisque la
commercialisation des sacs ir main avait 6t6 conc6d6e d Gauquie. Le
dommage subi ne peut donc Cte que < moral >.

Il convient 6galement de tenir compte que la contrefagon a cessd

neuf jours aprds le constat et que, d'aprds le conseil en brevets

Baldi, elle ne portait que sur moins de 200 sacs ir main, vendus ir

49,99 €, prix public. De plus, la mauvaise foi dans le chef de la
socidtd Volpe n'est pas d6montrde, ce qui permet d'ecarter
l'application de l'article 2.21 .4 de la CBPI.

Il s'ensuit que la somme forfaitaire de 5.000,00 € fixde par le
premier juge est de nature d r6parer ad6quatement le prejudice subi
par Martin y Paz.

L'appel incident est non fond6.

2.- Sur la demande d'Euro Shoe

14. Euro Shoe introduit une demande nouvelle en appel, aux termes de

laquelle elle sollicite la d6chdance de la marque pour non usage

pendant cinq ans, sur la base de l'article 2.26.2.a.

Cette demande dimontre la volontd d'Euro Shoe de commercialiser
ses produits sous la marque, ce qui prouve que tout risque de
r6cidive n'est pas exclu, d sleins qu'Euro Shoe ne veuille prendre

fait et cause pour Gauquie dans le cadre du litige toujours pendant
enEe cette dernidre et Martin y Paz, ce qui n'est pas exclu
puisqu'elle a le m6me conseil.

⌒
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15. L'absence d'usage de la marque par Martin y Paz pour des sacs A

main et des chaussures est fond6 sur un < jzsle motif>t, d savoir
I'octroi d'une autorisation en faveur de Gauquie et l'interdiction qui
est faite e Martin y Paz par la cour dans son arrdt du 8 novembre
2007 - ut demeurant attaqud en cassation - d'y mettre fin, sur le
fondement de l'abus de droit.

Par ailleurs, l'usage de la marque pour ces produits a fait I'objet
d'un usage continu par Gauquie. Or, rien dans la CBPI ni dans le
rdglement (CE) n" 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
n'impose que I'usage en question soit effectud par le titulaire lui-
mdme.

Il s'ensuit que les motifs invoqu6s par Martin y Paz constituent dds
lors des obstacles qui presentent une relation directe avec la marque
rendant impossible ou ddraisonnable I'usage de celle-ci et qui sont
ind6pendants de la volont6 du titulaire de ladite marque (CJUE 14
jrin 2007, Armin Htiupl, C-246105, n" 5 5).

La demande n'est pas fondde.

ユ Sur les d`Dens

16 Eu`gard au caracere d6rdsonnable de la situation qui dё coule de la

multiplicatiOn des moyens soulev6s par Euro Shoc, alors quc la

soci6“ Volpc a reconnu les fttts,il convient d'accorder a Martin y

Paz l'indenlmt6 de prOc6dure de 10.000,00 C qu'elle itclalnc

Euro Shoe ne peut contester ce montant puisqu'elle demandait la

mcmc sonlme a Marth y Paz si, d'aventurc, son appel avat `t6

d`clarё  fond6

V.‐ DISPOSITIF

Pour ces lllotifs,la cour,

1. Regoit les appels principal et incident, ainsi que la demande
nouvelle introduite par Euro Shoe, mais les dit non fond6s.

Met les d6pens d'appel i charge d'Euro Shoe et Ia condamne i
payer i Martin y Paz une indemnitd de proc6dure de
10.000,00€.

2.
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Cet arr6t a 6ti rendu par la 9"" chambre de la cour d'appel
Bnxelles, composie de :

Mme Marie-Frangoise CARLIER" conseiller, pr6sident f.f. de
chambre,
M. Henry MACKELBERT, conseiller,
Mme Catherine IIEILPORN, conseiller,

qui ont assist6 A toutes les audiences et ont ddliberd d propos de
I'affaire.

Il a 6t6 prononc6 en audience publique par Mme Marie-Frangoise
CARLIER, pr6sident f.f. de la chambre, assistd de Mme Patricia
DELGUSTE,grefFler,le l:ゃ
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