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1)
2)

DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 23. 7. 2020 — AFFAIRE C-466/20

— partie demanderesse en premiéere instance
et au pourvoi en Revision —

a

HEITECH Promotion GmbH, [omissis] Mdnchengladbach

RW, [omissis] MOnchengladbach

[Or. 2]

— parties défenderesses en,premiéreiinstance
et au pourvei.en Revision —

La I° chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de‘justice) fomissis]

ordonne :

La procédure est suspendue.

Les

questions suivantes, relatives, @ D’interprétation de [I’article 9,

paragraphes 1 et 2, de la directive'2008/95/€E«u Parlement européen et du
Conseil, du 22 octobre 2008y rapprochant les 1€gislations des Etats membres
sur les marques (versiomcodifiee) (JO2008, L 299, p. 25), ainsi que de
I’article 54, paragraphesil “et 23 et de I’article 111, paragraphe 2, du
reglement (CE), n%207/2009%du,Conseil, du 26 février 2009, sur la marque
de 1’Union européenne (version codifiée) (JO 2009, L 78, p.1), sont
déférées a titre préjudiciel a la €our de justice de I’Union européenne :

1)

2)

Est-il “possibley, d*exclure la tolérance, au sens de [I’article9,
paragraphes Inet 2, de la directive 2008/95 ainsi que de I’article 54,
paragraphesil ¢t 2, et de I’article 111, paragraphe 2, du réglement
n%,207/2009; non seulement par une voie de droit a introduire devant
une administration ou une juridiction, mais aussi par un comportement
quitne fait pas intervenir d’administration ou de juridiction ?

En cas de réponse positive a la premiere question: Une mise en
demeure, par laquelle le titulaire du signe antérieur, avant d’engager
une procédure judiciaire, exige du titulaire du signe postérieur que
celui-ci s’engage a s’abstenir d’utiliser le signe en cause et souscrive a
une clause pénale prévoyant une sanction contractuelle en cas de
non-respect, constitue-t-elle [Or. 3] un comportement qui fait obstacle
a une tolérance au sens au sens de 1’article 9, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2008/95 ainsi que de 1’article 54, paragraphes 1 et 2, et de
I’article 111, paragraphe 2, du reglement n° 207/2009 ?
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3)  Pour calculer, dans le cas d’une action judiciaire, le delai de forclusion
par tolérance de cinq ans visé a ’article 9, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2008/95 ainsi qu’a I’article 54, paragraphes1 et 2, et a
I’article 111, paragraphe 2, du réglement n°® 207/2009, convient-il de se
baser sur la date de dépot de I’acte introductif d’instance devant le
tribunal ou sur la date de sa réception par le défendeur ? Le fait que la
réception par le défendeur se trouve retardée, par la faute du titulaire
de la marque antérieure, jusqu’a une date postérieure a I’expiration du
délai de cing ans revét-il a cet égard de I’importance ?

4)  La forclusion en vertu de I’article 9, paragraphes 1 et 2, de ladirective
2008/95 ainsi que de ’article 54, paragraphes 1 et 2, etvde ["article 111,
paragraphe 2, du reglement n° 207/2009 affecte-t-elle, outre |’ action€n
cessation, egalement les demandes annexes fomndées, sur, le ‘droit, des
marques, notamment les actions en dommages-interétsyrenseignement
et destruction ?

Motifs

A. La partie demanderesse a été inscrite au registre’du commerce sous la
raison sociale Heitec Industrieplanung’GmbH au cours de 1’année 1984. En 1988,
la raison sociale a été modifiée en HEITEC GmbH. Depuis qu’elle a changé de
forme juridique en 2000, [Or. 4] la partie demanderésse exerce son activité sous
le nom HEITEC AG. Elle est titulaire de la,marque verbale HEITEC, marque de
I’Union européenne n° 744 331, déposée lend8 mai 1998 avec revendication
d’ancienneté au 13 juillet “1991%et enregistrée le 4 juillet 2005. La partie
demanderesse a intreduitun receursicentre*la décision de ’EUIPO du 5 juin 2018,
qui I’a déclarée_déchue de ses droits*de marque pour non-usage. Le recours
introduit contre ladécision,desla chambre de recours du 23 avril 2019 est pendant
devant le Tribunal de I*Uniomeuropéenne (affaire T-520/19).

La premiére partie défenderesse, dont la deuxiéme partie défenderesse est le
gérantpa été inscrite au registre du commerce le 16 avril 2003 sous la raison
soclale HEITECH \Promotion GmbH, nom sous lequel elle exerce son activité
depuisylors. Ellevest titulaire d’une marque figurative comportant 1’élément verbal
HEITECH PROMOTION, marque allemande n°30 245986, deposée le
17'septembre®2002 et enregistrée le 4 février 2003, qu’elle utilise depuis le
29 septembre 2004 au plus tard, ainsi que d’une marque figurative comportant
I’élément verbal HEITECH, marque de 1’Union européenne n° 6 647 432, déposée
le 6 février 2008 et enregistrée le 20 novembre 2008, qu’elle utilise depuis le
6 mai 2009 au plus tard.

Par courrier du 29 novembre 2004, la premiere partie défenderesse a contacté les
représentants de la partie demanderesse pour demander si cette derniére
consentirait a conclure un accord de coexistence.
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Par un courrier de ’EUIPO du 7 juillet 2008, la partie demanderesse a eu
connaissance du dépot de la demande d’enregistrement de marque de 1’Union
européenne HEITECH de la premiére partie défenderesse. Par courrier du 22 avril
2009, la partie demanderesse a adressé a la premiére partie défenderesse une mise
en demeure au motif de 1’utilisation du nom commercial et de la marque
HEITECH. Dans sa réponse du 6 mai 2009, la premiere partie défenderesse a de
nouveau proposé de conclure un accord de coexistence en précisant que la gamme
des produits et services pour lesquels la marque était utilisée s’était élargie.
[Or. 5]

Le 31 décembre 2012, le Landgericht Nurnberg-Furth (tribunak, régional de
Nuremberg-Furth, Allemagne) a recu, par télécopie, I’acte introductifid’instance
dans le présent litige, portant la date du 15 décembre 2012. Par“décision,du
4 janvier 2013, le fonctionnaire chargé de la perception deswdroits a invitéda partie
demanderesse a verser une avance sur les frais de procédure. lre 12 mars 2013, le
Landgericht (tribunal régional) a attiré ’attentioindu représentantyde®la partie
demanderesse sur le fait que 1’avance n’avait pas'étéversce et gue,les originaux de
I’acte d’introductif d’instance n’avaient pas été déposes:

Par courrier du 23 septembre 2013, la partie demanderesse a fait savoir a la
premicre partie défenderesse qui€llénrcfusait de ocenclure un accord de
coexistence, lui a proposé de conclure untaceord de licence et a déclaré avoir
engagé une procedure judiciaire. Par umautreycourfier du 29 décembre 2013, la
partie demanderesse a infofmé la, premicte partie défenderesse de ce qu’elle
s’appuyait sur son nom Cemmercialhet qu’elle était titulaire de la marque de
I’Union européenne ; elle a déclare'que la,procédure judiciaire était pendante.

Le 30 decembre_2013;'le Landgericht (tribunal régional) a regu des écritures des
représentants de“la,partiendemanderesse portant la date du 12 décembre 2013,
accompagnées d?un'chéque au titre des frais de procédure ainsi que d’un nouvel
acte d’intreductif d’instance, portant la date du 4 octobre 2013. Par décision du
14 janvier 2014 5le Landgericht (tribunal régional) a attiré 1’attention de la partie
demanderesse surwle fait qu’il fallait également signifier 1’acte introductif
d’instancedun15 decembre 2012 et qu’il lui était par conséquent demandé de
depeser. égalementles originaux destinés au tribunal et aux parties défenderesses.
Ces originaux 'sont parvenus au tribunal le 22 février 2014. Par décision du
24°février, 2014, le tribunal a attiré I’attention de la partie demanderesse sur le fait
que les, chefs de demande des originaux de 1’acte introductif d’instance regus le
22 février 2014 ne concordaient pas avec les chefs de demande de I’acte
introductif d’instance déposé le 31 décembre 2012 par télécopie. Par écritures
recues le 21 mai 2014, la partie demanderesse a fait transmettre les originaux une
nouvelle fois. Par décision du 16 mai 2014, le tribunal avait déja ouvert la
procedure écrite préparatoire et ordonné que soient signifiées des copies, établies
par le tribunal, de I’acte introductif d’instance du 15 décembre 2012 dont il
disposait sous forme de telécopie, signification qui a eu lieu le 23 mai 2014.
[Or. 6]
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La partie demanderesse forme a titre principal des demandes fondées sur 1’atteinte
portée aux droits que lui confere son nom commercial HEITEC et a titre
subsidiaire des demandes fondées sur la contrefacon de sa marque de 1’Union
européenne.

En dernier lieu, elle a conclu a ce que la premiére partie défenderesse soit
condamnée a s’abstenir d’identifier son entreprise par la dénomination « HEITEC
Promotion GmbH » (chef de demande 1), d’apposer les signes HEITECH
PROMOTION et HEITECH sur des produits, d’offrir des produits ou services
sous ces signes, d’utiliser ces signes dans des documents commerciaux, sur des
sites internet ou dans des publicités (chef de demande II), d’utiliser ou, céder le
site internet, utiliseé a des fins commerciales, « heitech-promotion.de» (ehef de
demande I11) et & consentir a ce que sa raison sociale soit radiée,du,registre, du
commerce (chef de demande VII). La partie demanderessésa par, ailleurssforme a
I’encontre des deux parties défenderesses des demandes de“renseignement, de
constatation d’une obligation a réparation, de destruction, ainsi que\de ‘paiement
des frais de mise en demeure, s’élevant a 2 667,60 euros) majorés des intéréts
(chefs de demande IV, V, VI et VIII).

Le Landgericht (tribunal régional) a condamné la premiére,partie défenderesse a
verser a la partie demanderesse un montant de4»353,80 euros, majoré des intéréts,
au titre des frais de mise en demeure, et rejeté leysurplus des demandes. L appel de
la partie demanderesse n’a pasabouti. Parle présent{pourvoi en Revision, qui a été
admis par la chambre de céans, lapartie demanderesse persiste en ses demandes ;
les parties défenderesse coneluent au rejet du paurvoi en Revision.

B. L’issue du pourvoi en ‘Revision dépend de I’interprétation de certaines
dispositions de la directive'2008/95,ainsi que du reglement n° 207/2009. Avant de
statuer sur le pouveir en,Revision introduit par la partie demanderesse, il convient
par conséquent de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice de 1’Union
européenne. avtitre ‘prejudiciel, conformément a ’article 267, premier alinéa, sous
b), et I’article 26¥, troisieme alinéa, TFUE. [Or. 7]

l. Dans la mesure ou cela est pertinent aux fins du présent pourvoi en
Revision, la juridiction d’appel a considéré que I’action était infondée, au motif
que laypartie demanderesse était forclose. La juridiction d’appel a exposé que la
premiere, partie défenderesse avait utilisé ses signes postérieurs pendant une
période ininterrompue d’au moins cinq ans. La partie demanderesse 1’avait toléré,
dans la“'mesure ou, ayant connaissance de cet usage, elle n’avait, pendant une
période de cing ans, pas pris de mesures suffisantes afin de le faire cesser. La
présente action n’avait pas interrompu le délai de forclusion, des lors qu’elle
n’avait été signifiée aux parties défenderesse qu’aprés que cing années s’étaient
écoulées depuis la mise en demeure dont elle avait été précédee. Il n’était pas
possible de faire rétroagir la date de signification a la date de dépot de 1’acte
introductif d’instance du fait que la signification n’était pas intervenue seulement
peu de temps apres. Les parties défenderesses n’avaient pas été de mauvaise foi
lors de I’acquisition des signes postéricurs. La forclusion atteignait toutes les
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demandes formées, sans qu’il n’y e(t lieu de distinguer entre actes isolés ou actes
continus.

. L’issue du pourvoi en Revision dépend du point de savoir si la partie
demanderesse est, en application de [1’article 21, paragraphes1l et 2, du
Markengesetz (loi sur les marques, ci-apres le « MarkenG ») ainsi que de
I’article 54, paragraphes 1 et 2, et de I’article 111, paragraphe 2, du réglement
n°® 207/2009, forclose en ses demande en cessation et demandes annexes, formées,
d’une part sur le fondement des dispositions combinées de [1’article 15,
paragraphes 4 et 5, ainsi que des articles 18 et 19 du MarkenG auwmotif d’une
atteinte aux droits decoulant de son nom commercial, et d’autre, part sur le
fondement de 1’article 9, paragraphe 1, deuxieme phrase, sous'b), dusreglement
n°207/2009/de 1’article 9, paragraphe 2, sous b), du reglementy(UE) 2017/1001 du
Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, surda marque.desl’Union
européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec 1’article 125b, point 2,
et les articles 18 et 19 du MarkenG, au motif d’uneseontrefagon de sa marque de
I’Union européenne. L’application des conditions de forclusion souleve des
questions d’interprétation du droit de I’Union‘qu*il fautdéseudte.

1. Le pourvoi en Revision est recevable. [omissis —\développements plus
détaillés] [Or. 8]

2. Au stade du pourvoi endRevisionyil convientfde partir du principe que les
droits de faire cesser 1’utilisation ‘du signe‘en cause et les droits annexes dont se
prévaut la partie demanderesse, dume part ‘sur le fondement des dispositions
combinées de I’articled5, paragraphes4, et 5, ainsi que des articles 18 et 19 du
MarkenG, au motif d’une atteinte anxadroits découlant de son nom commercial, et
d’autre part sur le fondement de 1article 9, paragraphe 1, deuxieme phrase, sous
b), du reglementin%207/200%de Larticle 9, paragraphe 2, sous b), du réglement
2017/10014lu en,combinaison avec 1’article 125b, point 2, et les articles 18 et 19
du MarkenGau metifid une contrefacon de sa marque de I’Union européenne,
sont bien nés, des lors que la juridiction d’appel n’a pas opéré de constatations
coricernantyles conditions de naissance de ces droits. De méme, il y a lieu de
présumer quences préetentions — pour autant qu’elles se fondent sur la marque de
I"Union européenmie de la partie demanderesse — ne se heurtent pas a 1’exception
de nons=usage.

3. Pour déterminer si la partie demanderesse est forclose en les droits dont
elle se“prévaut, il convient de résoudre plusieurs questions relatives a
I’interprétation de 1’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que
de Tarticle 54, paragraphes 1 et 2, et de I’article 111, paragraphe 2, du réglement
n° 207/2009.

a) En I’occurrence, la forclusion est régie par des dispositions qui difféerent en
fonction du signe invoqué et du signe contesté, mais exigent des conditions
comparables.
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aa) La forclusion des demandes de la partie demanderesse fondées sur son nom
commercial qui visent des actes d’utilisation, par la premiére partie défenderesse,
de la marque allemande dont celle-ci est titulaire (chef de demande Il relatif au
signe HEITECH PROMOTION) est régie par I’article 21, paragraphe 1, du
MarkenG.

Aux termes de I’article 21, paragraphe 1, du MarkenG, le titulaire d’une marque
ou d’un nom commercial n’est pas en droit d’interdire I’utilisation d’une marque
enregistrée postérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est
enregistrée s’il a toléré 1’utilisation de cette marque pendant une période de cing
annees consécutives en connaissance de cette utilisation, [Or. 9] aimoins que le
dépot de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi, A Rarticle 21,
paragraphe 1, du MarkenG, le législateur a transposé la ferclusion, prévueca
I’article 9 de la directive 2008/95, du droit, conféré par ‘des marques (article 9,
paragraphe 1, de la directive 2008/95) et d’autres signes,utilisés ‘dans,la vie des
affaires (article 9, paragraphe 2, de la directivem2008/95), — dont les noms
commerciaux au sens de I’article 5 du Marken@»font partiey[emissis = références
de doctrine] —, de s’opposer a I’utilisatioft” d?une “marque, enregistrée ; cette
disposition doit par conséquent étre interprétéend’une, fagon conforme a la
directive [omissis — références de doctrine]. Il n’y a“pas lieu d’avoir égard a la
directive (UE) 2015/2436 du Parlementeuropéen et du Conseil, du 16 décembre
2015, rapprochant les législations des\Etatsymembres sur les marques (JO 2015,
L 336, p. 1), qui, a ses articlesQ et 18 contientydes dispositions en substance
identiques, étant donné que le\litige, porte cn, 1’espece sur la survenance, ou non,
d’une forclusion au cours dew’année 2014.

bb) Dans la meSurenou, Iay partie demanderesse se fonde sur son nom
commercial pour agiry, contre le, nom commercial de la premiére partie
défenderesse (chefs,devdemandeql, "Il, 111 et VII), la forclusion est régie par
I’article 21qaparagraphe'2, du MarkenG.

Aux termes de Rarticle 2%, paragraphe 2, du MarkenG, le titulaire d’une marque
ou (d’un,nem commercial n’est pas en droit d’interdire I’utilisation d’un nom
commercial, pestérieur s’il a toléré 1’utilisation de ce nom commercial pendant une
periede de cing années consécutives en connaissance de cette utilisation, a moins
que lentitulaire de ce droit ne ft de mauvaise foi a la date de son acquisition.
Compte tenu du fait que 1’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95
prévoit,une forclusion uniquement lorsque c’est une marque enregistrée qui est
attaquée, T’article 21, paragraphe 2, du MarkenG ne transpose pas une disposition
de la directive, mais constitue une disposition de droit national dont le contenu
normatif va au-dela de celui de la directive [omissis — références de jurisprudence
nationale et de doctrine] [Or. 10]. Il y a néanmoins licu d’interpréter 1’article 21,
paragraphe 2, du MarkenG d’une facon qui soit en harmonie avec I’interprétation
conforme a la directive qu’il convient de faire de I’article 21, paragraphe 1,
MarkenG ainsi qu’avec les autres dispositions du droit de 1’Union citées Ci-apres
[omissis — reférences de jurisprudence nationale].
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cc)  Le point de savoir la partie demanderesse est forclose en ce qui concerne
ses demandes fondes sur son nom commercial qui sont dirigées contre des actes
d’usage, par la premiére partie défenderesse, de la marque de 1’Union européenne
de cette derniere (chef de demande II concernant le signe HEITECH), s’apprécie
au regard de I’article 54, paragraphe 2, de I’article 110, paragraphe 1, deuxiéme
phrase, et de l’article 111, paragraphe 2, du réglement n°207/2009. Dans la
mesure ou c’est en I’occurrence la survenance, ou non, de la forclusion au cours
de I’année 2014 qui est en cause, ¢’est-a-dire 1’appréciation d’une situation de fait
entiérement constituée sous 1I’empire de la loi ancienne, les dispositions — qui
n’ont toutefois apporté aucun changement a cet égard — du reglement,2017/1001,
qui a remplacé le reglement n°207/2009 a compter du 1° qctobre 2017 (voir
dispositions combinées de [I’article 137, paragraphe 1, deuxi€éme phrase, de
’article 61, paragraphe 2, et de [I’article 138, paragraphe,2, \dus, reglement
2017/1001) sont sans pertinence.

L’article 54, paragraphe 2, du réglement n° 207/2009,dispesesque ‘e titulaire d’un
autre signe antérieur visé a I’article 8, paragraphe4, dudit'reglement- les noms
commerciaux au sens de l’article 5 du MarkenG relevent'de cette catégorie
[omissis — références de doctrine] —, qui adoléré pendant cingannées consécutives
I’'usage d’une marque communautaire postérieure dans, I’Etat membre ou I’autre
signe antérieur est protégé, en conndissance ‘dé cet usage;, ne peut plus demander
la nullité ni s’opposer a I’'usage,de laymarque“postérieure sur la base de I’autre
signe antérieur pour les produits ou “les servieés pour lesquels la marque
postérieure a été utilisée, fOr.21] a meins que le dépdét de la marque
communautaire postérieurenn’ait, éte“effectué“de mauvaise foi. Aux termes de
’article 110, paragraphe 1, detxiéme phrase, du réglement n°207/2009, des
actions, fondées surla, [0i.des Etats ‘membres, en violation de droits antérieurs au
sens de I’articles8, paragraphes 2 et 4, — ces actions n’étant pas affectées par le
reglement n°207/2009,\conformément a 1’article 110, paragraphe 1, premiere
phrase, dudit reglements-\ne“peuvent plus étre intentées lorsque le titulaire du
droit antériteuryne peut plus,en vertu de I’article 54, paragraphe 2, demander la
nullité dela marque communautaire. En application de 1’article 111, paragraphe 2,
du reglement n° 20742009, le titulaire d’un droit antérieur de portée locale ne peut
pas slopposera,l’usage de la marque communautaire sur le territoire ou ce droit
est ‘protegé si letitulaire du droit antérieur a toléré I’usage de la marque
communautaire sur le territoire ou ce droit est protégé, pendant cing années
consécutives en connaissance de cet usage, & moins que le dépdt de la marque
communautaire n’ait été effectué de mauvaise foi.

dd) En ce qui concerne les demandes de la partie demanderesse fondées sur sa
marque de 1’Union européenne qui visent le nom commercial de I’entreprise de la
premiere partie defenderesse (chefs de demande I, 11l et VII), la forclusion est
régie par I’article 21, paragraphe 2, du MarkenG. L’article 54, paragraphe 1, du
reglement n° 207/2009 n’énonce pas de régle concernant la forclusion des actions
fondées sur des marques de I’Union européenne dirigées contre des noms
commerciaux, c’est donc la loi nationale — en [’occurrence, 1’article 21,
paragraphe 2, du MarkenG — qui s’applique en vertu du renvoi opéré par
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’article 101, paragraphe 2, du reglement n°207/2009 [omissis — références de
doctrine].

ee)  En ce qui concerne la forclusion des demandes fondees sur la marque de
I’Union européenne de la partie demanderesse qui visent des actes d’usage, par la
premiere partie défenderesse, de la marque allemande de cette derniére (chef de
demande II concernant le signe HEITECH PROMOTION), [’article 21,
paragraphe 1, du MarkenG s’applique mutatis mutandis, conformément a
I’article 125D, point 3, du MarkenG. [Or. 12]

ff) Le point de savoir si la partie demanderesse est forclose en ce,qui,concerne
ses demandes fondées sur sa marque de 1’Union européenne quinvisent des actes
d’usage, par la premiére défenderesse, de la marque de I’Unionycuropéenne de
cette derniere (chef de demande Il concernant le signe, HEKTECH) »doit, etre
apprécié au regard de 1’article 54, paragraphe 1, du reglement n2 207/2009.

Cette disposition énonce que le titulaire d’une marque eommunautaire,qui a toléré
pendant cing années consécutives I’usageé ., d’une. marque €ommunautaire
postérieure dans la Communauté en coppaissanee descetwusage ne peut plus
demander la nullité ni s’opposer a I’usage de la marque postérieure sur la base de
cette marque antérieure pour les produits, ou,les services,pour lesquels la marque
postérieure a été utilisée, a moins que lendépbt de la marque communautaire
postérieure n’ait été effectué desmauvaise,foi.

gg)  Toutes les dispositions précitées prévoient ainsi la forclusion, a condition
que le titulaire du signe antésicur aithtoléré I’usage de la marque postérieure
pendant cing années,consecutives;»en, connaissance de cet usage, a moins que le
titulaire du signe postérietig'ne flt,de mauvaise foi a la date d’acquisition de son
droit.

b) Clestisans ‘eommetire d*erreur de droit que la juridiction d’appel a retenu
qu’il y ‘avait eu un“« usage'», au sens de 1’article 21, paragraphes1 et 2, du
MarkenGainsi que de Iarticle 54, paragraphes1 et 2, et de [D’article 111,
paragraphe 2,.du reglement n° 207/2009, a compter du 6 mai 2009 au plus tard.

aa) . Pour constituer un usage au sens de I’article 21, paragraphes 1 et 2, du
Marken@ “amnsi que de I’article 54, paragraphes1 et 2, et de [D’article 111,
paragraphe 2, du réglement n® 207/2009, 1’usage du signe postérieur doit se situer
dans lexchamp de protection de ce signe, car, en application des dispositions
précitées, la forclusion peut uniquement survenir a I’intérieur du champ de
protection du signe postérieur, mais non pour des actes qui ne relevent pas de ce
champ de protection. Un nom commercial doit donc étre utilisé pour identifier une
entreprise, et une marque étre utilisée telle qu’enregistrée pour identifier des
produits et services [Or. 13] pour lesquels elle est enregistrée [omissis —
références de doctrine].

bb)  Selon les constatations de la juridiction d’appel, la premiére partie
défenderesse a, au plus tard depuis le 6 mai 2009, utilisé son nom commercial
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pour identifier son activité commerciale ainsi que ses margues pour les produits et
services et sur le territoire pour lesquels elles étaient respectivement protégees
d’une fagon correspondant a ce qui est invoqué dans les chefs de demande.

La question de savoir si une utilisation étendant I’objet de I’entreprise ou la
gamme de produits ou de services de facon non négligeable a pour effet de
déclencher & nouveau le cours du délai de forclusion de cing ans, que souléve le
pourvoi en Revision, est sans pertinence, dés lors que la juridiction d’appel a
constaté que 1’extension de la gamme de la premicre partie défenderesse ressortait
du courrier de cette derniere du 6 mai 2009 et que le pourvoi ensRevision ne
conteste pas cette constatation.

C) La partie demanderesse avait également la connaissance de\l utilisation,des
signes par la premiére partie defenderesse, requise pour que,la forclusionpuisse se
produire. La juridiction d’appel a constaté que la partie. demanderesse avait en
avait eu connaissance par le courrier de la premiereypartie déefenderesserdu 6 mai
2009, ce que le pourvoi en Revision ne remet pasien,cause.

d) Ainsi que la juridiction de renvoi L’a constaté sans cemmettre d’erreur de
droit, une mauvaise foi de la premiére partic défenderessen’a été ni invoquée ni
demontreée.

e) Il est nécessaire de clarifieren quei consiste exactement la « tolérance », au
sens de I’article 9, paragraphes L, et 2, de la\directive 2008/95 ainsi que de
I’article 54, paragraphes lget 25 et de 1’article 111, paragraphe 2, du reglement
n°207/2009.

aa) Il convient dendcterminen, touthd’abord s’il est possible d’exclure une
tolérance au sens,de ¢es, dispositions non seulement par une voie de droit a
introduire devant “une, administration ou une juridiction, mais aussi par un
comportement [Or. 24]qui "me fait pas intervenir d’administration ou de
juridiction. C’est I’objet de la*premiére question préjudicielle.

(1)%. En,applicationsde la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union
européennerelative a la premiére directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques
(J© 1989, “l.40, p.1), la notion de «tolérance» au sens de [Darticle9,
paragraphe 1, de la directive 89/104, que le droit codifié¢ de 1’Union ne définit pas,
constitu¢ une notion autonome du droit de 1’Union qui doit recevoir une
interprétation uniforme. La Cour a par ailleurs précisé que le verbe « tolérer »
avait plusieurs sens habituels dans le langage courant, parmi lesquels « laisser
subsister » ou « ne pas empécher », et que la « tolérance » se distinguait ainsi du
« consentement », tel que visé a 1’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104,
lequel devait étre exprimé d’une maniére qui traduise de fagon certaine une
volonté de renoncer a un droit. Celui qui tolérait faisait preuve de passivité en
s’abstenant de prendre les mesures dont il disposait pour remédier a une situation
dont il avait connaissance et qui n’était pas nécessairement souhaitée. La notion
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de « tolérance » impliquait que celui qui tolérait restait inactif en présence d’une
situation a laquelle il avait la possibilité de s’opposer. Aux fins de I’article 9,
paragraphe 1, de la directive 89/104, cette notion de « tolérance » devait ainsi étre
interprétée en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure ne pouvait étre
réputé avoir toléré 1’usage honnéte bien établi et de longue durée, dont il avait
connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique a
celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer a cet
usage (voir arrét du 22 septembre 2011, Budé&jovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, points 37 et 42 a 49). Dans la traduction en langue allemande
dudit arrét, il est ensuite indiqué que « jeder auBergerichtliche odersgerichtliche
Rechtsbehelf » * introduit par le titulaire de la marque antérieure, pendant la
période prévue a I’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104 avait\pour, effet
d’interrompre le délai de forclusion par tolérance. En langue allemande, le, texme
« auBergerichtlicher Rechtsbehelf » (voie de droit extrajudiciaire) recouvre aussi
un comportement qui ne fait pas intervenir d’administration, ou [Qr. 15] de
juridiction. S’¢cartant de cette terminologie, la Wersion “dans™la langue de
procedure, qui fait foi en application de 1’articlé 41°du reglemeéntsde procédure de
la Cour (voir arrét du 22 septembre 2011, Bud¢jovieky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, point 49), précise toutéfois (c’est, la ‘¢chambre de céans qui
souligne) :

« [...] the effect of any administrative actien or court action initiated by the
proprietor of the earligr trade mark “within the period prescribed in
Article 9(1) of Directive,89/204 is toninterrupt the period of limitation in
consequence of acquiescenee. »

(2) 1l faut ainsi déterminer Siestssusceptible de constituer une mesure qui fait
obstacle & une tolérance non seulement toute voie de droit & introduire aupres
d’une administration ou “d’ume guridiction (« administrative action or court
action »), mais ausshumcomportement qui ne fait pas intervenir de juridiction ou
d’administration.

bb)" “En ¢as de réponse positive a la premiére question, il faut ensuite clarifier le
point de savoir. si une mise en demeure, par laquelle le titulaire du signe antérieur,
avant d’engager une procédure judiciaire, exige du titulaire du signe postérieur
que celuisci s’abstienne d’utiliser le signe en cause et souscrive a une clause
pénale prévoyant une sanction contractuelle en cas de non-respect, et le menace de
saisir la justice s’il refuse de conclure un tel accord, constitue un comportement
faisant obstacle a une tolérance au sens au sens de 1’article 9, paragraphes 1 et 2,
de la directive 2008/95 ainsi que de D’article 54, paragraphes1 et 2, et de
I’article 111, paragraphe 2, du reglement n°207/2009. C’est I’objet de la
deuxiéme question préjudicielle.

*

Ndt : littéralement «toute voie de droit extrajudiciaire ou judiciaire », «toute action
administrative ou juridictionnelle » dans la version en langue francaise.
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cc)  La question se pose ensuite de savoir si, pour calculer, dans le cas d’une
action judiciaire, le délai de forclusion par tolérance de cinq ans visé a 1’article 9,
paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi qu’a 1’article 54, paragraphes 1 et
2, et a l’article 111, paragraphe 2, du reglement n°207/2009, il convient de se
baser sur la date de dép6t de I’acte introductif d’instance devant le tribunal ou sur
la date de sa réception par le défendeur et si le fait que [Or. 16] la réception par le
défendeur se trouve retardée, par la faute du titulaire de la marque antérieure,
jusqu’a une date postéricure a I’expiration du délai de cinq ans, revét a cet égard
de 'importance. C’est I’objet de la troisiéme question préjudicielle.

(1)  La juridiction d’appel a considéré que si le titulaire du signe “postérieur
continuait de I'utiliser aprés avoir regu une mise en demeure, 1¢ titulaite du signe
antérieur devait agir en justice pour exclure une forclusion."En ¥ oecurrence,da
partie demanderesse avait bien fait suivre sa mise en demeure'du 22avsil 2009,
restée sans suites, du dépot d’un acte introductif d’instance [ex31'décembre 2012
par télécopie et en avait informé les parties défenderesses par, courriers des
23 septembre 2013 et 29 décembre 2013. Endeonséquence dundépét tardif, le
30 décembre 2013, d’un cheque a titre d’avance,sur lesfraiside procédure et de
I’omission de déposer le nombre requi® d’exemplaires de, 1’acte introductif
d’instance aux fins de sa signification,, celui-ci n%a ¢été, notifié aux parties
défenderesses que le 23 mai 20144 ¢’est-a-dire alors que plus de cing annees
s’étaient écoulées depuis la mise en demeure:

(2)  La Cour a dit pour droit que,toute action administrative ou juridictionnelle
introduite par le titulaire“de. lasxmarque antérieure pendant la période prévue a
I’article 9, paragraphed, de la directive 89/104 a pour effet d’interrompre le délai
de forclusion par talérance (arrét dun22 septembre 2011, Budé&jovicky Budvar,
C-482/09, EU:C:2011:605, pointd9).” Il reste alors a savoir s’il convient
d’entendre par, « introduction 'd’une ‘action juridictionnelle » sa réception par le
tribunal ounsa réeeption, par le défendeur et si le fait que c’est par la faute du
titulaire @e~laxmarque anterieure que la réception de I’acte introductif d’instance
par le défendeursse treuve,retardée et n’a lieu qu’apres 1’expiration du délai de
cing ansyrevét a cetvégard de 1I’importance.

Selon ‘la chambredde céans, I’ayant droit ne prévient la tolérance, aprés une mise
en demetire extrajudiciaire restée vaine, que s’il fait valoir ses droits [Or. 17] en
justice de,facon sérieuse et, en cas de rejet de son action, introduit un recours pour
échapper/ a une forclusion [omissis— références de doctrine]. S’il en allait
autrement, 1’ayant droit pourrait se soustraire a toute forclusion en procédant tous
les cing ans a une nouvelle mise en demeure [omissis — références de doctrine].
Pour cette raison, la chambre de céans considere que les courriers de la partie
demanderesse, par lesquelles celle-ci, apres la mise en demeure, informait les
parties défenderesses de ce qu’elle continuait de faire valoir ses droits et avait
saisi la justice, ne font en 1’espéce pas obstacle a la tolérance.

La chambre de céans estime par ailleurs que, dans le présent cas de figure, dans
lequel I’ayant droit a certes déposé 1’acte introductif d’instance devant le tribunal
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dans un délai de cing ans apres la mise en demeure, mais la notification au
défendeur n’a, en conséquence d’un retard fautif de la part de 1’ayant droit, eu licu
qu’apres 1’expiration de ce délai de cinq ans, il convient de considérer qu’il y a
bien une «tolérance » au sens de ’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive
2008/95 ainsi que de [l’article 54, paragraphes1l et 2, et de [Iarticle 111,
paragraphe 2, du reglement n° 207/20009.

dd) Il faut, enfin, répondre a la question de savoir quels droits de 1’ayant droit
sont frappés de forclusion en vertu de I’article 9, paragraphes1 et 2, de la
directive 2008/95 ainsi que de 1’article 54, paragraphes 1 et 2, et de'article 111,
paragraphe 2, du reglement n®207/2009. C’est I’objet de la quatrieme,question
préjudicielle.

Aux termes de I’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/95\et de [*article 54,
paragraphe 1 et 2, du réglement n°® 207/2009, le titulaire du“signe pastérieur ne
peut, en cas de forclusion, ni demander la nullitésni s*opposersail’usage de la
marque postérieure ». Cela vise en premiere ligne, les, actionswen cessation. La
doctrine allemande est toutefois unanime que, la “forelusion atteint en outre
également les droits annexes conférés par le droit des,marques, notamment a
réparation, renseignement et destruction [omississ, reférences de doctrine]
[Or. 18]. Selon la chambre de céansgilfeenvient de répondre par 1’affirmative a la
question.

[omissis]
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