11JANVIER 2013 C.11.0607.N/1

Cour de cassation de Belgique

Arrét

N° C.11.0607.N
PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,
Me Ludovic De Gryse, avocat a la cour de Cassation,

contre

PUBLICATIONS FRANCE MONDE, société de droit francais.
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l. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'are@idu le 17 novembre

2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Guy Dubrulle a déposé des comrigsiécrites le
5 octobre 2012.

Le président de section Eric Stassijns a fait retppo

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

1. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requéte en cassation, jointe au présegtt @mr copie certifiée

conforme, la demanderesse présente un moyen.

1l. LA DECISION DE LA COUR

1. Par les motifs énoncés a la considération 2keulearrét, les juges

d'appel ont répondu a la défense visée au moyen.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2.1l ressort des piéces de la procédure, a salesir secondes
conclusions déposées devant les juges d'appel eg@mbre 2008, que la
défenderesse dans un souci de précision (...) présente des tak|eEuanant
du distributeur de I'nebdomadaire IClI PARIS, & sava s.a.r.. Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne, afin d'indidgenombre d'exemplaires
distribués et vendus dans tous les pays exporatentre 2001 et 2006 et
desquels il apparaitrait quela Belgique est le plus gros pays exportateur et
gu'avec le Grand-Duché du Luxembourg un milliorxefeplaires du magazine
IClI PARIS y sont distribués annuellement.a défenderesse s'y réfere a la
piece n° 15 de son inventaikedix tableaux émanant de NMPP concernant le
nombre d'exemplaires distribués de I'hebdomadait@ PARIS, avec la

déclaration annexe du 9 septembre 2008 ».
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Il ressort, en outre, des conclusions additioneekt de synthése
qgu'aprés l'arrét rendu le 26 juin 2009 par la CderJustice Benelux, la
demanderesse a demandé que la piéce n° 15 soieeceomme eétant

irrecevable du chef derouveau matériel de preuwe

3. Les juges d'appel ont décidé dans l'arrét adtalgurejeter la défense
de la demanderesse fondée sur le défaut de preuvesage normal de la
marque dCl PARIS »en se fondant particulierement sur la considénagiae
la défenderesse présente notamment des copies couleur des neus’ ‘des
exemplaires du magazine ‘ICI PARIS’ (...). Elle préseaussi des listes
concernant les résultats de vente cumulés qui ttht@émptabilisés pour les
années 2001 a 2005 inclus. Il en ressort que I'betatlaire était aussi vendu
en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du rhbrerg et que des
millions d'exemplaires ont été vendus. Ces donnéagifient que la
demanderesse a fait un usage intense de sa margueuwas de la période en

question en l'utilisant comme titre d'un hebdomealai

4. Les juges d'appel ont ainsi pris en considénatians l'appréciation
de l'usage normal de cette marque dans le Beneasxdonnées dont I'Office
Benelux de la propriété intellectuelle n'a paggnir compte dans sa décision

sur l'opposition.

5. Conformément a l'article 2.17, alin€g, tle la Convention Benelux
en matiére de propriété intellectuelle (marquedessins ou modeles), faite a
La Haye le 25 février 2005, les juges d'appel st@dtsur une requéte tendant a

obtenir un ordre d'annulation de la décision syopbsition de I'Office.

6. Dans son arrét du 26 juin 2009 (A 2008/1) int&ignt I'article 2.17,
alinéa f', de la Convention Benelux en matiére de propriétéllectuelle
(marques et dessins ou modeles), faite a La Ha®g février 2005, la Cour de
justice Benelux a décidé gu'apres annulation digegsion de I'Office Benelux
de la propriété intellectuelle, la cour d’appel tdsiatuer elle-méme, étant
entendu qu'elle ne peut prendre en considératienlegiéléments sur la base

desquels I'Office a pris ou aurait d0 prendre leisién sur I'opposition.
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7. Dans son arrét du 15 décembre 2003 (A 2002f2rprétant les
article tis et @er de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (attnednt
articles 2.11 et 2.12 de la Convention Benelux eatigre de propriété
intellectuelle), la Cour de justice Benelux a dégcide, en matiere de refus
d'enregistrement d'un signe en tant que marqudagueur d'appek ne peut
prendre en considération que les éléments sur Esda Bureau Benelux des
marques (I'Office Benelux de la propriété intelledte) a fondé ou aurait da

fonder sa décision ».

Questionné a propos de la signification du texw@éments »la Cour
de justice Benelux a décidé ensuite, dans son @uré® juin 2006 (A 2005/1)
qu'il résulte des articlesb& et @er de la Loi Uniforme Benelux sur les
marques que les juges d'appel ne peuvent pas t@nola prétentions qui
sortent du cadre de la décision du Bureau Benedsxntarques qui ne leur ont
pas été soumises. La Cour précise toutefois quegue des éléments plus
précis sont invoqués a l'appui de la demande djestrement de dépdt telle
qu'appréciée et refusée par le Bureau Benelux dasjlMds, ils doivent étre
considérés €omme des éléments qui entrent, dés lors, dansdee cdes
prétentions soumises au Bureau Benelux des margues Cour décide
ensuite que, dans une procédure instituée pdcléafier de la Loi Uniforme
Benelux sur les marques (actuellement article 28d2a Convention Benelux
en matiere de propriété intellectuelle), de nouxeéléments de fait sont
soumis a propos d'un fondement avancé lors deoeédure d'enregistrement
et qu'un tel moyen de preuve peut étre pris enidéragion par lesdits juges
d'appel lors de la réponse a la question de savde Bureau Benelux des

marques a refusé, a juste titre ou non, l'enregistnt du dépot.

8. Il s'ensuit que tant dans une procédure de re@mntre une décision
de I'Office Benelux de la propriété intellectuelefusant de maniere absolue
I'enregistrement d'un signe en tant que marque Zat2 de la Convention
Benelux en matiere de propriété intellectuelle) giams une procédure de
recours contre une décision de I'Office Beneluxdaleropriété intellectuelle
rendue sur opposition, prise en vertu de l'arti2lé6, alinéa 4, de la
Convention Benelux en matiere de propriété intallete (article 2.17 de la

méme convention), les juges d'appel ne peuvendpeesn considération que
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les éléments sur lesquels I'Office Benelux de tppété intellectuelle a fondé
ou aurait d0 fonder sa décision. Dans la premiéoeéulure, les juges d'appel
peuvent aussi prendre en considération de nouvéldments de fait qui ont
été soumis dans le cadre de prétentions déja féeaulevant I'Office Benelux

de la propriété intellectuelle.

9.1l ne peut se déduire avec certitude de l'are@du en la cause
A 2008/1 que le terme « éléments », dans la derpigrcédure de recours, doit

étre interprété dans le méme sens que dans tari juin 2006 (A 2005/1).

10. L'appréciation de la légalité de la décisidaqiée fait ainsi surgir
une question quant a l'interprétation de l'artkle/ de la Convention Benelux
en matiere de propriété intellectuelle Cette deendisposition constitue une
regle de droit commune a la Belgique, au Luxembetii@ux Pays-Bas au sens
de l'article £ du Traité relatif a I'institution et au statut d@ Cour de justice

Benelux.

La nécessité d'une décision sur linterprétationladeégle de droit
contenue audit article®] oblige la Cour a soumettre la question précisde d

le dispositif & la Cour de justice Benelux.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Surseoit a statuer jusqu'a ce que la Cour de @fienelux se soit

prononceée par voie préjudicielle sur la questianase :

« L'article 2.17, alinéa 4, de la Convention Benelux en matiére de
propriété intellectuelle, doit-il, a la lumiere desréts A 2005/1 et A 2008/1,
étre interprété en ce sens que les instances pitesi de recours y
mentionnées peuvent prendre connaissance de noué@ments de fait qui
sont soumis dans le cadre de prétentions qui oja é& formulées dans la
méme procédure d'opposition devant I'Office Benetlex la propriété

intellectuelle ? »
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Ainsi jugé par la Cour de cassation, premiere chiamh Bruxelles, ou
siégeaient le président de section Eric Stassij@s, conseillers Beatrijs
Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Bartlg¥vyan, et prononce en
audience publique du onze janvier deux mille trggaele président de section
Eric Stassijns, en présence de l'avocat généralsthr Vandewal, avec
I'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky

Traduction établie sous le contréle du
conseiller Didier Batselé et transcrite avec

I'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Lercseiller,



