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I — Introduction

1. Le célébre équipementier sportif Adidas
AG (ci-aprés «Adidas») et sa filiale néerlan-
daise sont 4 nouveau’ en conflit avec
d’autres entreprises a propos de l'usage de
certains signes analogues a sa marque a trois
bandes bien connue, apres les avoir accusées
de porter atteinte aux droits de propriété
industrielle dont ils sont titulaires sur cette
marque.

2. Cette fois-ci, Adidas oppose sa marque a
d’autres vendeurs de ce type de vétements
qui souhaitent utiliser deux bandes de
couleur contrastée afin de dissimuler et de
renforcer les coutures de leurs vétements.
Dans ce contexte, la demande du Hoge Raad
der Nederlanden (Pays-Bas) porte sur I'ap-

1 — Langue originale: I"espagnol.

2 — En matiére de marques, elle a participé aux affaires a I’origine
des arréts suivants: arréts du 22 juin 2000, Marca Mode
(C-425/98, Rec. p. 1-4861), et du 23 octobre 2003, Adidas-
Salomon et Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537). En ce
qui concerne le régime douanier communautaire, voir aussi
arrét du 14 octobre 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. 1-7081).

plication de l'impératif de disponibilité afin
de délimiter I'exercice des droits du titulaire
d’'une marque.

3. Il s’agit, au fond, d’une lutte pour se frayer
un chemin sur un marché caractérisé par de
féroces rivalités alimentées par les impor-
tants bénéfices escomptés par les entreprises.
On comprend alors que ce qui pourrait
apparaitre comme une banalité aux yeux
d’un observateur non averti, a savoir la lutte
pour s’emparer de deux ou trois bandes
superposées et colorées d’une certaine
maniére, revét une importance cruciale
lorsque le conflit a lieu dans le secteur de
I'équipement des athlétes.

4. Dans le monde de la compétition de haut
niveau, le triomphe des vedettes soutenues, a
I'évidence au moyen de sommes importan-
tes, par les fabricants de maillots et de
chaussures de sport leur procure la meilleure
des publicités; néanmoins, il existe des
coureurs qui ont couvert méme de grandes
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distances pieds nus, a I'instar de I'’Ethiopien
Abebe Bikila®.

II — Cadre juridique

5. A titre liminaire, il convient de préciser
que, compte tenu de la proximité matérielle
de la directive 89/104/CEE* (ci-aprés la
«directive») et du réglement (CE) n° 40/94
sur la marque communautaire® (ci-aprés le
«réglement»), il apparait opportun de faire
référence a certains arréts de la Cour relatifs
aux dispositions du réglement cité aux fins
de Vinterprétation de la directive ®.

6. Larticle 2 de la directive, intitulé «Signes
susceptibles de constituer une marque»,

3 — Pieds nus, il a remporté la médaille d’or de I'épreuve du
marathon aux jeux olympiques d’été de Rome, ainsi que, en
portant cette fois-ci des chaussures appropriées, 4 ceux de
Tokyo en 1964. On ne sait si le fait de courir pieds nus était
destiné & aller plus vite ou a attirer 'attention sur la pauvreté
de son continent d’origine, lui qui a été le premier champion
africain de I'histoire des olympiades de I'ére moderne (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). D’autres sportifs héroi-
ques ont égalé ses prouesses et aujourd’hui encore certains
athletes abyssins, comme Haile Gebrselassie, continuent a
s'entrainer pieds nus (http://www.elmundo.es/1997/02/24/
deportes/24N0150.html).

4 — Premiére directive du Conseil, du 21 décembre 1988,

rapprochant les législations des Etats membres sur les
marques (JO 1989, L 40, p. 1).

5 — Reglement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993,
sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), modifié
par le réglement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre
1994, en vue de mettre en ceuvre les accords conclus dans le
cadre du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 83) et, en dernier lieu,
par le réglement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février
2004 (JOL 70, p. 1).

6 — Concrétement, les articles 4, 7, 9 et 12 de ce réglement.
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permet d’enregistrer tous les signes suscepti-
bles d'une représentation graphique, notam-
ment les mots, y compris les noms de
personnes, les dessins, les lettres, les chiffres,
la forme du produit ou de son conditionne-
ment, a condition que de tels signes soient
propres a distinguer les produits ou les
services d’'une entreprise de ceux d’autres
entreprises.

7. Larticle 3, intitulé «Motifs de refus ou de
nullité», comprend une liste exhaustive de
ces motifs dans son paragraphe 1:

«1. Sont refusés a l'enregistrement ou
susceptibles d’étre déclarés nuls s’ils sont
enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une
marque;

b) les marques qui sont dépourvues de
caractere distinctif;

c) les marques qui sont composées exclu-
sivement de signes ou d’indications



d)

e)
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pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner I'espéce, la qualité, la quantité,
la destination, la valeur, la provenance
géographique ou I'époque de la produc-
tion du produit ou de la prestation du
service, ou d’autres caractéristiques de
ceux-ci;

les marques qui sont composées exclu-
sivement de signes ou d’indications
devenus usuels dans le langage courant
ou dans les habitudes loyales et cons-
tantes du commerce;

les

signes constitués exclusivement:

par la forme imposée par la nature
méme du produit,

par la forme du produit nécessaire a
I'obtention d’un résultat technique,

par la forme qui donne une valeur
substantielle au produit;

8. L’article 3, paragraphe 3, régit ce qu’il est
convenu d’appeler l'acquisition d'un carac-
tere distinctif par 'usage de la marque dans
les termes suivants:

«Une marque n’est pas refusée a l'enregis-
trement ou, si elle est enregistrée, n’est pas
susceptible d’étre déclarée nulle en applica-
tion du paragraphe 1 points b), ¢) ou d) si,
avant la date de la demande d’enregistrement
et apres 'usage qui en a été fait, elle a acquis
un caractére distinctif. En outre, les Etats
membres peuvent prévoir que la présente
disposition s’applique également lorsque le
caractere distinctif a été acquis apreés la
demande d’enregistrement ou apres l'enre-
gistrement.»

9. Sous le titre «Droits conférés par la
marque», l'article 5 de la directive décrit
I'ensemble des prérogatives revenant au
titulaire du droit de propriété industrielle;
ses paragraphes 1 et 2 sont notamment
rédigés comme suit:

«1. La marque enregistrée confére a son
titulaire un droit exclusif. Le titulaire est
habilité a interdire a tout tiers, en 'absence
de son consentement, de faire usage, dans la
vie des affaires:

a) d’un signe identique a la marque pour
des produits ou des services identiques
a ceux pour lesquels celle-ci est enregis-
trée;
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b) d’un signe pour lequel, en raison de son
identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l'identité ou de
la similitude des produits ou des servi-
ces couverts par la marque et le signe, il
existe, dans l'esprit du public, un risque
de confusion qui comprend le risque
d’association entre le signe et la marque.

2. Tout Etat membre peut également pre-
scrire que le titulaire est habilité a interdire a
tout tiers, en I'absence de son consentement,
de faire usage dans la vie des affaires d’un
signe identique ou similaire a la marque pour
des produits ou des services qui ne sont pas
similaires a ceux pour lesquels la marque est
enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une
renommée dans I’Etat membre et que I'usage
du signe sans juste motif tire inddment profit
du caracteére distinctif ou de la renommée de
la marque ou leur porte préjudice.»

10. En revanche, la directive consacre son
article 6 a la «limitation des effets de la
marque»; son paragraphe 1, pertinent dans le
cadre de cette question préjudicielle, prévoit
ce qui suit:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet
pas a son titulaire d’interdire a un tiers
l'usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom et de son adresse;
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b) dindications relatives a I'espéce, a la
qualité, a la quantité, a la destination, a
la valeur, a la provenance géographique,
a I'époque de la production du produit
ou de la prestation du service ou a
d’autres caractéristiques de ceux-ci;

¢) de la marque lorsqu’elle est nécessaire
pour indiquer la destination d’un pro-
duit ou d’un service, notamment en tant
qu'accessoires ou piéces détachées,

pour autant que cet usage soit fait confor-
mément aux usages honnétes en matiere
industrielle ou commerciale.»

IIT — Les faits dans le litige au principal et
les questions préjudicielles

11. Adidas AG est, par leffet de quelque
sept enregistrements effectués au Benelux,
ainsi qu’au niveau international, titulaire au
Benelux de marques figuratives, consistant, a
chaque fois, en un motif de trois bandes
verticales paralleles, de largeur égale, qui
sont apposées latéralement sur toute la
longueur des épaules, des manches et des
jambes, et/ou sur les coutures latérales des
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vétements, et dont la couleur contraste avec
la couleur principale des vétements. Les
marques ont été enregistrées pour des
vétements de sport et de loisirs.

12. L'entreprise allemande susvisée qui avait
accordé une licence exclusive pour la dis-
tribution de ses produits au Benelux a sa
filiale Adidas BV (ci-apres, indistinctement,
«Adidas») est en conflit au sujet de ses droits
avec les entreprises du secteur textile Marca
Mode, C&A Nederland (ci-aprés «C&Ax»),
Hennes & Mauritz Netherlands BV (ci-aprés
«H&M») et Vendex KBB Nederland BV (ci-
aprés «Vendex») (ci-aprés, conjointement,
les «quatre sociétés défenderesses»), égale-
ment établies aux Pays-Bas.

13. En 1986, Adidas a constaté que Marca
Mode et C&A avaient commencé a vendre
des vétements de sport et de loisirs sur
lesquels figuraient deux bandes verticales
paralleles dont la couleur contrastait avec la
couleur principale du vétement (noir/blanc).

14. 1I ne fait pas de doute que les protago-
nistes étaient d’'une maniére ou d’une autre
en relation antérieurement aux litiges puis-
qu’il ressort de la décision de renvoi que,
avant de s’engager dans une bataille judi-
ciaire, Marca Mode et C&A n’étaient pas
disposées a cesser d’utiliser les deux bandes
verticales paralleles d’aspect nettement dif-
férent.

15. Dans le cadre d’une procédure de référé
contre H&M, et dans une autre procédure au
fond contre Marca Mode et C&A, toutes
deux engagées devant le Rechtbank Breda (le
tribunal d’arrondissement de Breda), la
demanderesse en cassation, invoquant l’at-
teinte a ses droits de propriété industrielle, a
demandé linterdiction et 'abandon d’un
signe consistant en la marque figurative a
trois bandes ou de tout autre signe corres-
pondant a la marque figurative d’Adidas, tel
que le motif a deux bandes décrit ci-dessus,
utilisés par les quatre sociétés défenderesses.

16. Tant H&M que Marca Mode, C&A et
Vendex se sont opposées a de telles deman-
des. Par voie reconventionnelle, dans un
premier temps, puis, dans un deuxiéme
temps, par demande séparée, les quatre
sociétés défenderesses ont demandé au
Rechtbank de déclarer qu’elles étaient libres
d’utiliser deux bandes pour orner des
vétements de sport et de loisirs.

17. Le juge des référés, par décision du
2 octobre 1997, ainsi que le Rechtbank saisi
du fond des affaires, par jugement avant dire
droit du 13 octobre 1998, ont observé
qu’elles violaient, sous certains angles, les
droits de marque d’Adidas.

18. Les quatre sociétés défenderesses ont
alors interjeté appel contre chacune des
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décisions évoquées devant le Gerechtshof te
's-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-
Duc) qui a prononcé d’office la jonction de
toutes les procédures.

19. Par un arrét rendu le 29 mars 2005, cette
juridiction a rejeté les demandes d’Adidas et
celles présentées a titre reconventionnel par
Marca Mode et C&A, ainsi que celles des
quatre sociétés défenderesses dans le cadre
de la procédure séparée, annulant ainsi la
décision du 2 octobre 1997.

20. Le Gerechtshof a jugé, en substance, que
le comportement des quatre sociétés défen-
deresses ne portait pas atteinte aux droits de
marque invoqués par Adidas; néanmoins,
elle n’a pas fait droit aux demandes de
jugement déclaratif au sujet de 'usage des
deux bandes, au motif que ces demandes
avaient une portée a ce point générale
quelles ne tenaient aucun compte de I’éten-
due de la protection accordée a une marque,
celle-ci n’étant pas figée, mais au contraire
soumise a certaines circonstances suscepti-
bles de changer dans le temps et dans
I'espace et qu’il importait d’examiner pour
apprécier I'existence d’une atteinte.

21. Selon le Gerechtshof, il n’y avait pas lieu
de considérer la marque 2 trois bandes
comme intrinséquement forte, car on ne
pourrait lui attribuer, prise comme telle, que
peu de vertu distinctive. En 1996, toutefois, a
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la suite des efforts de publicité déployés par
Adidas, le signe aurait acquis un caractére
distinctif par I'usage, d’ot il résulterait une
protection plus étendue. Toutefois, cela ne
signifierait pas que cette protection se fit
étendue a d’autres motifs & bandes ou a de
simples motifs a bandes, car ceux-ci
devraient demeurer disponibles pour les tiers
en tant que signes courants qui, par nature,
ne se prétent pas a étre monopolisés.

22. Adidas s’est pourvue en cassation devant
le Hoge Raad contre I'arrét du Gerechtshof,
le considérant comme erroné. Tout en
reconnaissant 'importance de la disponibi-
lité pour les tiers qui, selon la jurisprudence
de la Cour, doit étre prise en compte parmi
les motifs absolus de refus prévus a l'article 3
de la directive, elle refuse d’entrer dans un
nouveau débat sur la signification de I'impé-
ratif de disponibilité afin de préciser la
protection dont jouit la marque lorsque le
signe ne tombe pas sous le coup d'un des
motifs de refus prévus a 'article 3 susvisé.

23. Le Hoge Raad considére comme cons-
tant, dans le cadre de la procédure de
cassation, que la marque a trois bandes
d’Adidas a acquis un caractére fortement
distinctif par son implantation; en revanche,
il nourrit des doutes quant a I'étendue de la
protection d’'une marque consistant en un
signe ne présentant pas de caractére dis-
tinctif intrinséque, au sens de larticle 3,
paragraphe 1, sous c), de la directive, mais
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qui s’est implantée et a, ensuite, été enregis-
trée en tant que telle; en particulier, il
cherche a savoir s'il est nécessaire de tenir
compte de lintérét général a ne pas res-
treindre indiment la disponibilité de certains
signes pour les autres opérateurs offrant les
produits ou services concernés («impératif
de disponibilité»).

24. Dans ces circonstances, le Hoge Raad
der Nederlanden a suspendu la procédure et
adressé les questions préjudicielles suivantes
a la Cour:

«1) En appréciant I'étendue de la protection
d’'une marque qui ne consiste qu’en un
signe ne présentant pas de caractére
distinctif intrinséque, ou en un signe ou
une indication au sens de larticle 3,
paragraphe 1, sous c), de la directive
89/104, mais qui s’est implantée et a été
enregistrée en tant que telle, convient-il
de tenir compte de U'intérét général a ne
pas restreindre indtiment la disponibi-
lité de certains signes pour les autres
opérateurs offrant les produits ou servi-
ces concernés (‘impératif de disponibi-
lité’)?

2) Si la premiére question appelle une
réponse affirmative: est-il indifférent, a
cet égard, que les signes en question,
soumis a l'impératif de disponibilité,

soient considérés par le public concerné
comme des signes distinctifs de certains
produits ou comme de simples orne-
ments de ces produits?

3) Si la premiére question appelle une
réponse affirmative: est-il également
indifférent, a cet égard, que le signe
contesté par le titulaire de la marque
soit dépourvu de caractére distinctif au
sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b),
de la directive 89/104 ou qu’il comporte
une désignation telle que visée a lar-
ticle 3, paragraphe 1, sous c), de la
directive?»

IV — La procédure devant la Cour

25. La décision de renvoi a été déposée au
greffe de la Cour le 21 février 2007. Marca
Mode, H&M, Adidas, les gouvernements
italien et du Royaume-Uni ainsi que la
Commission des Communautés européen-
nes ont déposé des observations écrites dans
le délai prévu a larticle 23 du statut de la
Cour de justice.

26. Ont assisté a l'audience tenue le
6 décembre 2007 les représentants d’Adidas,
de Marca Mode et de H&M, ainsi que les
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agents du gouvernement italien, de I'exécutif
du Royaume-Uni et de la Commission, pour
y étre entendus dans leurs observations
orales.

V — Analyse des questions préjudicielles

A — Exposé du probléme

27. La décision de renvoi s’interroge sur la
portée de la protection des marques; la
réponse implique d’analyser les contours de
I'exercice des prérogatives conférées par ce
titre de propriété industrielle en vertu des
articles 5 et 6 de la directive.

28. La marque en question a acquis un
caractére distinctif par 1'usage qui en a été
fait par Adidas, ainsi qu’il ressort de la
décision de renvoi, ce pourquoi il y a
également lieu d’appliquer les dispositions
relatives aux marques ou signes qui, selon
l'article 3, paragraphe 1, sous b), ¢) et d), de
la directive, sont a refuser a ’enregistrement.

29. Toutefois, dés lors que le Hoge Raad
place particulierement 'accent sur 'impéra-
tif de disponibilité comme critére hermé-
neutique éventuellement utile aux fins de
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I'interprétation des dispositions citées, l'ar-
ticle 6, paragraphe 1, sous b), de la directive
revét une importance particuliére aux fins de
la solution du litige puisqu’il porte non
seulement sur le régime des limites du droit
de marque, mais qu’il comporte également,
du point de vue de son libellé, des concor-
dances avec celui de l'article 3, paragraphe 1,
sous c¢), de la directive relatif aux marques
descriptives.

30. Dans ce contexte, il convient d’attirer
l'attention de la juridiction de renvoi sur la
nécessité d’élucider si le signe d’Adidas dans
le litige au principal releve de larticle 3,
paragraphe 1, sous b), ou sous ¢), de la
directive, puisque, a la différence des situa-
tions visées par ce dernier point, le motif de
refus d’enregistrement, ou de nullité, selon le
cas, prévu par le premier point cité, ne figure
pas au nombre des limites du droit de
marque auxquelles se réfere l'article 6, para-
graphe 1. Il s’ensuit que la distinction entre
le cas dans lequel le signe était initialement
dépourvu de caractére distinctif [relevant de
l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la
directive] et celui dans lequel il est descriptif
de certaines indications relatives au produit
[article 3, paragraphe 1, sous c), de la
directive] n’est pas indifférente. Or, une telle
recherche, de par sa nature factuelle, ressor-
tit exclusivement au Hoge Raad ou, s’il lui est
interdit d’établir les faits au stade de la
cassation, au juge a quo.

31. Eu égard a l'étroite relation existant
entre ces hypothéses, je partage l'approche
du gouvernement italien consistant a les
aborder conjointement et a se concentrer sur
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la premiére par laquelle la Haute juridiction
néerlandaise cherche, en substance, a savoir
si 'intérét général a conserver la disponibi-
lité d’un signe concret constitue un élément
d’interprétation du rayon d’action des droits
octroyés par la marque a son titulaire dans le
cadre d’une procédure engagée en raison de
latteinte a ce titre de propriété industrielle.

32. Bien qu'elle ait fait itérativement réfé-
rence a 'impératif de disponibilité, la Cour”’
ne s’est jamais livrée a une étude détaillée de
cette institution juridique d’origine alle-
mande, sauf erreur ou omission de ma part,
ce qui me conduit & entreprendre une
analyse plus exhaustive, allant au-dela de la
simple définition livrée dans d’autres conclu-
sions.

B — Préliminaire: sur l'impératif de disponi-
bilité

1. Origine: le droit allemand

33. Dans les conclusions que j’ai rendues
dans laffaire KPN Nederland %, je me suis

7 — Par exemple, et a titre fondamental, dans les arréts du 4 mai
1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. -
2779); du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C-104/00 P, Rec.
p. I-7561); du 8 avril 2003, Linde e.a. (C-53/01 & C-55/01,
Rec. p. 1-3161), et du 29 avril 2004, Henkel/OHMI
(C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. 1-5089).

8 — Lues le 31 janvier 2002 (arrét du 12 février 2004, C-363/99,
Rec. p. 1-1619).

référé & «'impératif dit de disponibilité tiré
de la doctrine allemande», qui postule I'exis-
tence «— outre les empéchements liés a
I'éventuelle absence de caractére distinctif —
des considérations d’intérét public qui
recommandent de limiter les possibilités
d’enregistrement de certains signes pour
quils puissent étre utilisés librement par
I'ensemble des opérateurs» °.

34. 1l en ressort, d'une part, son origine
allemande, tirant méme sa dénomination de
cette langue («Freihaltebediirfnis»)® et,
d’autre part, son étroite relation avec 'intérét
général. Néanmoins, aux fins d’une meilleure
compréhension de ce principe de droit
national et de sa signification au sein du
systétme communautaire, il apparait bon
d’approfondir la présentation de son évolu-
tion dans les deux ordres juridiques.

35. L’examen des débuts du «Freihaltebe-

diirfnis» renvoie a l'époque a laquelle

l'ancienne loi allemande sur les marques

9 — Point 52 des conclusions mentionnées dans la note précé-

dente.

10 — La doctrine germanophone utilise indifféremment ces
termes, par exemple, Sosnitzas, O., et Frohlich, S., «Frei-
haltebediirfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in
der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», Marken-
recht, 09/2006, p. 383 et suiv., et la variante «Freihaltungs-
bediirfnis», par exemple: Bender, A., «Absolute
Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV», dans Ekey, F., et
Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, éd.
C. F. Miiller, Heidelberg, 2003, p. 893.
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(Warenzeichengesetz, ci-apres le «WZG») '

était en vigueur. La pratique estimait que son
article 4, paragraphe 2, point 1, était rédigé
de maniére excessivement restrictive, dés
lors qu’il se bornait a interdire I’enregis-
trement de signes composés exclusivement
de chiffres, de lettres ou de mots comprenant
des indications sur la classe, 'époque, le lieu
de production, les qualités, la destination, le
prix, la quantité ou le poids de la marchan-
dise %,

36. En vue de résoudre certaines difficultés,
une jurisprudence est venue élargir le cercle
des signes non susceptibles d’étre enregistrés
a tous ceux dont une attribution individuelle
sous forme de monopole serait contraire aux
intéréts des concurrents'®; cela avait des
répercussions sur 'examen des demandes de
marques puisque le refus fondé sur I'impé-
ratif de disponibilité dispensait |’office alle-
mand de rechercher si le signe désiré
présentait un caractére distinctif %,

37. L’interprétation allemande traditionnelle
assortissait le principe de disponibilité de

11 — La norme de 1936 a fait I'objet d’'une réforme de grande
ampleur en 1968 (Bekanntmachung du 2 janvier 1968;
BGBL I, p. 1/29), version immédiatement antérieure & la
nouvelle loi, le Markenrechtsreformgesetz du 25 octobre
1994 (BGBL 1, p. 3082).

12 — Selon les explications de Strobele, P., «Vom Freihaltungsbe-
ditrfnis zum  Allgemeininteresse im Markenrecht», dans
Ahrens, H.-J., et Bornkamm, ]. et Kunz-Hallstein, H.-P.,
Festschrift fiir Eike Ullmann, éd. juris GmbH, Saarbriicken,
2006, p. 425 et suiv, 426. Lauteur cité ajoute que le
Bundesgerichtshof (Cour supréme fédérale) a étendu le
principe & 'article 8, paragraphe 2, point 2, du WZG.

13 — Voir, a propos de I'évolution de la théorie du Freihaltebe-
diirfnis, Fezer, K.-H., Markenrecht, éd. C. H. Beck, 2° éd.,
Munich, 1999, p. 402.

14 — Strébele, P., op. cit., p. 427.
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trois adjectifs, en exigeant qu’il soit concret,
actuel et sérieux °. Par ces qualificatifs, elle
entendait assurer que le principe ne s’ap-
plique quaux seuls produits ou services
associés a la demande d’enregistrement
(caractére concret), ne représente pas une
simple hypothése ou un risque hypothétique,
bien qu’il lui fallat admettre un risque futur
fondé sur des données vérifiables et certaines
(actualité) et qu’il revéte un niveau élevé de
gravité et d’importance (sérieux) '°.

38. Du fait de cette jurisprudence et de cette
pratique administrative'” allemandes, il
appartenait au demandeur d’apporter la
preuve tant du caractére distinctif du signe
que de l'absence de nécessité de le réserver a
T'usage de tous les concurrents ',

39. En résumé, en droit allemand des
marques, le Freihaltebediirfnis était devenu
une condition non écrite 4 la demande %, de
source jurisprudentielle et s’ajoutant aux
conditions légales prévues par le WZG.

15 — Eisenfiihr, G., «Artikel 12», dans Eisenfiihr, G., et Schennen,
D., Gemeinschaftsmarkenverordnung — Kommentar, éd.
Heymanns, Cologne, 2003, p. 230.

16 — Fezer, K.-H., op. cit, p. 401 et suiv., décrit avec minutie tous
ces aspects.

17 — Le Bundespatentgerichtshof (Cour fédérale des brevets et des
marques) s’est également conformé aux régles posées par le
Bundesgerichtshof.

18 — Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, éd.
Thomson — Civitas, 2° éd., Pamplone, 2007, p. 238.

19 — Strobele, P., op. cit., p. 429.
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40. Le changement législatif opéré en 1995
avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
allemande sur les marques le 1% janvier de
cette année-la, inspirée de la directive, a eu
des conséquences sur la rédaction de l'ar-
ticle 4, paragraphe 2, du WZG, ses motifs
absolus de refus étant transférés a l'article 8
de la nouvelle loi.

2. Incompatibilité avec le droit communau-
taire

41. En 1997, le Landgericht Miinchen 1
(cour régionale n° 1 de Munich) a saisi la
Cour des questions préjudicielles de 'affaire
Windsurfing Chiemsee?®. A la lumiére du
texte des dispositions de 1995, il n’est guere
surprenant que la juridiction bavaroise se
soit enquise, parmi d’autres éléments, de la
compatibilité du Freihaltebediirfnis avec la
disposition de larticle 3, paragraphe 1,
sous c), de la directive.

42. Comme on le sait, le litige portait sur les
indications de provenance géographique, ce
qui ne diminue en rien ni 'importance ni le
poids de laffirmation de la Cour selon
laquelle «[...] Tapplication de larticle 3,
paragraphe 1, sous c), de la directive ne
dépend pas de l'existence d’'un impératif de

20 — Arrét précité note 7.

disponibilité [...] concret, actuel ou sérieux
au sens de la jurisprudence allemande
[..]1»%Y, — déclaration qui n’est pas gassée
inapercue dans la doctrine allemande “*.

43. Cependant, la Cour n’a pas condamné la
théorie du Freihaltebediirfnis, reconnaissant
ainsi son lien avec I'intérét général qui sous-
tendait la régle dont ladite juridiction muni-
choise sollicitait I'interprétation *>. Ainsi est
fondée la thése selon laquelle le refus
d’enregistrement des signes descriptifs ou
d’indications au sens de larticle 3, para-
graphe 1, sous c), de la directive fait écho a
I'idée d’empécher leur monopolisation afin
de ne pas fouler aux pieds la légitime
aspiration de la société a les utiliser libre-
ment >,

44. Depuis lors, la jurisprudence commu-
nautaire a itérativement souligné la nécessité
d’appliquer le principe de disponibilité,
inhérent a lintérét général, et elle en a
précisé les contours par référence a I’objectif
poursuivi par la disposition susmentionnée, a
savoir permettre la libre utilisation par tous

de signes ou d’indications lorsqu'’il est statué

21 — Point 35 de 'arrét Windsurfing Chiemsee, précité.

22 — Fezer, K.-H., op. cit., p. 402, avait mis en doute la validité de la
jurisprudence allemande relative au Freihaltebediirfnis anté-
rieurement a l'arrét Windsurfing Chiemsee.

23 — Points 26 et 27 de I'arrét Windsurfing Chiemsee.
24 — Strobele, P., op. cit., p. 431.
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sur une demande d’enregistrement?®, en
transposant cette thése aux points b) et e)
de ce méme article 3%,

45. A ce stade, il convient de mettre un
terme a I'étude de I'impératif de disponibi-
lité, deés lors qu’il n’apparait guére utile de
prendre position sur des aspects secondaires
sans incidence sur l'analyse de la question
préjudicielle du Hoge Raad, mais suscepti-
bles de troubler la compréhension des
présentes conclusions. Il reste maintenant,
en s’appuyant sur les connaissances perti-
nentes acquises au sujet de cette institution
juridique, a aborder l'article 6 de la directive,
en recherchant par quel moyen cette figure
prétorienne rattachée a l'intérét général y
trouve une expression.

C — Exégése de larticle 6, paragraphe 1, de
la directive

46. Avant d’entamer l'examen de cette
disposition, il convient de signaler que l'idée
de rechercher la solution du litige au
principal en réduisant ’analyse des questions

25 — A 'égard de larticle 3, paragraphe 1, sous c), de la directive,
outre les arréts déja cités Windsurfing Chiemsee et Linde e.a.,
voir aussi arréts du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. -
3793, point 52), et du 12 février 2004, Henkel (C-218/01,
Rec. p. 1-1725, points 40 et 41).

26 — S’agissant de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive,
outre 'arrét Henkel/OHMI, précité, voir également l'arrét du
16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C-329/02 P, Rec. p. 1-
8317, points 26 et 27); en ce qui concerne larticle 3,
paragraphe 1, sous e), voir avec l'arrét Libertel, précité, celui
du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. 1-5475, point 80).
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préjudicielles a la seule interprétation de
larticle 5 de la directive, comme nous y
invitent dans leurs mémoires respectifs les
demanderesses en cassation et le gouverne-
ment du Royaume-Uni, ne me convainc pas.

47. Je n’ignore pas le lien logique et
systématique existant entre lesdits articles 5
et 6 de la directive dont I'influence hermé-
neutique sur le résultat final apparait pro-
bable, mais on ne saurait pour autant
négliger l'article 6, paragraphe 1, lorsqu’il
s’agit précisément d’examiner les limites de
I'exercice du ius prohibendi du titulaire de la
marque, conformément au titre que porte cet
article””. De plus, I'abondante jurisprudence
consacrée a larticle 5 de la directive se
révélerait insuffisante pour apporter une
réponse suffisante a la juridiction de renvoi
qui invoque, sans le mentionner, 'article 6 du
texte normatif communautaire en question.

48. L'article 5 de la directive précise les
prérogatives du titulaire de la marque. Deux
arguments militent contre l'application de
I'impératif de disponibilité a cette sphére: en
premier lieu, 'origine du «Freihaltebediirf-
nis», clairement lié a l'enregistrement des
marques, et non a l'extension de I'exercice
des prérogatives du titulaire de la marque; en
deuxiéme lieu, 'économie de la directive qui
fixe expressément les limites de ces pré-
rogatives a l'article 6, de sorte qu'admettre le
principe allemand aux fins de I'interprétation

27 — Rappelé au point 10 des présentes conclusions.
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de Tlarticle 5 impliquerait l'ajout d’une
condition non écrite allant a I'encontre de
la sécurité juridique et de I'esprit de la norme
communautaire.

49. En outre, les évidentes similitudes et les
différences marquées entre les articles 3,
paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la
directive invitent & examiner les deux
dispositions, en évitant toutefois de s’attarder
sur larticle 6, paragraphe 1, sous a), qui est
sans incidence sur le fond des questions
préjudicielles et qui a largement été traité par
la jurisprudence récente de la Cour %,

1. Exclusion des signes dépourvus de carac-
tére distinctif au sens de larticle 3, para-
graphe 1, sous b), de la directive

50. La comparaison entre cette disposition
et l'article 6, paragraphe 1, révéle d’impor-
tantes différences tenant a ce que cet article 6
a trait a la négation de l'«interdiction
d’usage» de la marque par des tiers et ne se
situe pas dans la sphére de l'opposition a
I'enregistrement d’une marque similaire.

28 — Arrét du 11 septembre 2007, Céline (C-17/06, Rec. p. [-7041,
points 29 et suiv.).

51. Ainsi, au nombre des signes dont 'usage
ne peut pas étre interdit par le titulaire du
titre de propriété industrielle selon l'article 6,
paragraphe 1, figurent les noms [sous a)], les
symboles descriptifs [sous b)] et l'utilisation
de la marque pour indiquer la destination
[sous c)], pour autant «que cet usage soit fait
conformément aux usages honnétes en
matiére industrielle ou commerciale».

52. Une référence aux signes dépourvus de
caractére distinctif au sens de larticle 3,
paragraphe 1, sous b), fait défaut. Puisque ce
méme article 3 permet, en vertu de son
paragraphe 3, d’enregistrer ce type de signes,
on peut en déduire que, dans de tels cas, le
caractére distinctif acquis par I'usage minore
I'obstacle résultant du vice initial d’absence
de caractére distinctif et que le législateur
récompense 'effort déployé par le titulaire
de la marque en vue de surmonter cet écueil
en l'autorisant a s’opposer a ce que d’autres
concurrents en bénéficient.

53. La cause de cette omission si révélatrice
réside dans la thése que je défends depuis
longtemps déja, également dans le cadre du
réglement *°, a savoir qu’il n’y a pas lieu, dans
le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous b),
du réglement [article 3, paragraphe 1,
sous b), de la directive] de prendre en
compte des considérations d’intérét public

29 — Les considérations qui suivent se retrouvent dans les
conclusions que j'ai rendues le 6 novembre 2003 dans
laffaire Henkel/OHMI, précitée, notamment aux points 48
et 78 a 82.
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qui recommandent de limiter l'accés a
I'enregistrement de certains signes, afin
qUu’ils restent a la disposition de 'ensemble
des opérateurs (impératif de disponibilité).

54. Le point de départ de cette réflexion est
que la finalité du motif absolu de refus que
contiennent ces dispositions est d’interdire
lacces a lenregistrement pour les signes
dépourvus de caractére distinctif concret,
c’est-a-dire pour ceux qu’'un consommateur
moyen, normalement informé et raisonna-
blement attentif et avisé, n’est pas en mesure
d’identifier comme des indications fiables de
I'entreprise d’origine; ainsi, comme cela a été
allégué a juste titre, les symboles génériques
constituent I'antithése de la marque *°.

55. Larticle 7, paragraphe 1, sous c), d) et e),
du réglement (les mémes points que ceux de
larticle 3, paragraphe 1, de la directive) est
I'expression de l'intérét public a éviter que
certains opérateurs s’approprient des signes
utiles d’'un point de vue esthétique ou
technique pour décrire le produit en soi,
ses qualités réelles ou supposées et d’autres
caractéristiques, comme son lieu d’origine
ou bien des signes habituels dans le langage
commun ou dans les habitudes loyales et
constantes du commerce.

30 — Fernandez-Névoa, C., El sistema comunitario de marcas, éd.
Montecorvo, Madrid, 1995, p. 119, faisant allusion & la
doctrine américaine qui oppose les termes «genre» et
«marque» comme §’excluant mutuellement.
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56. Cependant, il ne semble pas qu’une telle
protection doive étre étendue aux signes qui,
sans étre descriptifs, sont dépourvus pour
d’autres raisons de tout caractére distinctif
spécifique. 11 serait illogique de promouvoir
un intérét général 4 maintenir dans le
domaine public des signes qui ne permettent
pas de reconnaitre I'entreprise d’origine des
biens ou des services qu’ils désignent. En
effet, une fois qu'un commercant est par-
venu a obtenir une marque connue du public
a partir d’'un signe insignifiant, grace a son
usage et a sa publicité, 'empreinte du droit
de la propriété industrielle impose de le
récompenser d’avoir réussi a surmonter le
défaut de caractére distinctif affectant sa
marque en l'ayant rendue apte a assumer la
fonction d’information quant a Uentreprise
d’origine des produits ou des services.
L'article 3, paragraphe 3, de la directive
constitue l'instrument du passage de la
bagatelle au titre de propriété intellectuelle.

57. Tout ce qui a été exposé jusqu’a présent
serait utile au Hoge Raad s’il retenait,
compte tenu de l'alternative factuelle visée
au point 30 des présentes conclusions, que
les trois bandes d’Adidas étaient initialement
dépourvues de caractére distinctif au sens de
larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la
directive. Si, au contraire, il estimait que la
marque en question constituait une indica-
tion désignant les qualités du produit, il y
aurait lieu d’examiner larticle 6, para-
graphe 1, sous b), de la directive.
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2. Portée de l'article 6, paragraphe 1, sous b),
de la directive

58. L’exégése de cette disposition nécessite
de revenir briévement sur les arréts de la
Cour I'évoquant.

a) Ftude de la jurisprudence de la Cour

59. Ainsi, dans l'arrét BMW 3!, la Cour a
précisé la ratio legis de cette disposition, a
savoir concilier les intéréts fondamentaux de
la protection des droits de marque et ceux de
la libre circulation des marchandises et de la
libre prestation des services dans le marché
commun, et ce de maniére telle que le droit
de marque puisse remplir son role d’élément
essentiel du systeme de concurrence non
faussé que le traité CE entend établir et
maintenir >,

60. Selon la Cour, il est nécessaire de
concilier I'exercice des prérogatives recon-
nues au titulaire du droit de propriété
industrielle avec les objectifs du traité qui
tendent a assurer une concurrence juste et
ordonnée entre les entreprises.

31 — Arrét du 23 février 1999 (C-63/97, Rec. p. -905).

32 — Point 62 de l'arrét BMW, qui fait référence, a son tour, &
larrét du 17 octobre 1990, Hag GF, dit «<HAG 1I» (C-10/89,
Rec. p. 1-3711, point 13).

61. Dans laffaire Windsurfing Chiemsee,
déja citée, le juge de renvoi n’interrogeait
pas, en réalité, la Cour sur 'interprétation de
larticle 6, paragraphe 1, sous b), de la
directive, mais plutdt sur son éventuelle
influence sur linterprétation & donner a
son article 3; la Cour a exclu une telle
influence, mais a décrit le rayon d’action de
la premiére disposition citée, en ajoutant
immédiatement aprés que larticle 6, para-
graphe 1, sous b), ne conférait pas aux tiers
I'usage d'un nom géographique en tant que
marque, mais se bornait a assurer qu’ils
peuvent 'utiliser de maniére descriptive, a
savoir en tant qu’indication relative a la
provenance géographique, a condition que
I'utilisation en fat faite conformément aux
usages honnétes en matiére industrielle ou
commerciale >,

62. Compte tenu de cet examen, I'utilisation
par les concurrents du signe descriptif qui a
pu étre enregistré est subordonnée a la
double condition qu’elle n’ait pas lieu a titre
de marque et que soient respectés les usages
honnétes en matiére commerciale >,

63. S’agissant de la méthodologie d’applica-
tion de larticle 6, paragraphe 1, sous b),
l'arrét Gerolsteiner Brunnen comprend quel-
ques indications a cet égard. Apreés avoir
observé que cet article n’opérait aucune
distinction entre les usages possibles des

33 — Point 28 de l'arrét Windsurfing Chiemsee.

34 — Cela semble avoir été confirmé récemment encore par l'arrét
du 25 janvier 2007, Adam Opel (C-48/05, Rec. p. 1-1017,
point 43).
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indications mentionnées, il se concentre sur
sa fonction: pour qu'une telle indication
entre dans le champ d’application dudit
article, il suffit qu’il s’agisse d’une indication
relative & 'une des caractéristiques qui y sont
énumérées, comme la provenance géogra-
phique®*. Cette qualification incombe, en
tant que question de fait, a la juridiction
nationale qui doit procéder a une apprécia-
tion globale de toutes les circonstances
pertinentes >°.

64. En outre, il convient de garder présent a
lesprit que le comportement des tiers
s’apprécie par référence au critére d’«usage
honnéte», qui constitue 'expression d’une
obligation de loyauté a 'égard des intéréts
légitimes du titulaire de la marque, selon une
jurisprudence constante *’, imposant notam-
ment de ne pas entrainer le discrédit ou le
dénigrement de la marque %%,

65. Aucun commentaire relatif au lien entre
l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la
directive et I'impératif de disponibilité ne se
dégage de tous ces arréts. Cette carence est
compensée, en partie, par deux constata-
tions, l'une sur la portée de la marque
communautaire et l'autre sur l'enregistre-
ment de couleurs en tant que marques.

35 — Arrét du 7 janvier 2004 (C-100/02, Rec. p. I-691, point 19).
36 — Arrét Gerolsteiner Brunnen, précité, point 26.

37 — Arrét du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group
Finland (C-228/03, Rec. p. I-2337, point 41) (ci-aprés l'arrét
«Gillette»); ainsi que les arréts précités BMW, point 61, et
Gerolsteiner Brunnen, point 24.

38 — Arrét Gillette, point 44.
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66. Dans la premiére de ces affaires’,
I'avocat général Jacobs associe I'impératif de
disponibilité a I'article 12 du réglement (alter
ego de larticle 6 de la directive) *; I'arrét
«Procter & Gamble/OHMI» a suivi en subs-
tance les conclusions*!, déduisant d’une
lecture combinée des articles 7 et 12 du
réglement (articles 3 et 6 de la directive) que
I'objet de l'interdiction de l'enregistrement
comme marque de signes ou d’indications
exclusivement descriptifs est d’éviter que
solent enregistrés comme marques des
signes ou des indications qui, en raison de
leur identité avec des modalités habituelles
de désignation des produits ou des services
concernés ou de leurs caractéristiques, ne
permettraient pas de remplir la fonction
d’identification de l'entreprise qui les met
sur le marché et seraient donc dépourvus du
carac}zére distinctif que cette fonction sup-
pose .

67. Dans la deuxiéme de ces affaires, arrét
Libertel, précité, la Cour se rapproche
timidement du «Freihaltebediirfnis». Aprés
avoir admis, dans le champ du droit
communautaire des marques, «un intérét
général a ne pas restreindre indiument la
disponibilité des couleurs pour les autres
opérateurs», elle réfute une allégation de la
Commission, qui, probablement inspirée par

39 — Arrét du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI,
«Baby Dry» (C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

40 — Points 77 et suiv. de ses conclusions.

41 — Je suis d’accord sur ce point avec Eisenfithy, G., op. cit,
p. 230

42 — Point 37 de l'arrét «Baby Dry».
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les conclusions évoquées au point précédent,
soutenait que l'idée de I'impératif de dis-
ponibilité était exprimée a l'article 6 de la
directive *,

68. La Cour a décelé dans cette idée le risque
de préconiser un controle minimal des
motifs de refus prévus a larticle 3 de la
directive, lors de I'examen de la demande
d’enregistrement, dont les erreurs seraient
compensées par la limitation de l'exercice
des droits des marques en vertu de I'impé-
ratif de disponibilité prévu audit article 6.
Selon la Cour, cette proposition équivaudrait
a transférer le controle de ces motifs des
autorités compétentes au moment de 1'enre-
gistrement de la marque aux juges, approche
quelle considére incompatible avec le sys-
téme de la directive, qui reposerait sur un
controle précédant I'enregistrement, et non
sur un controle a posteriori e

69. En résumé, la Cour ne s’est pas pro-
noncée sur I'impératif de disponibilité pris en
tant que critére herméneutique de l'article 6
de la directive, mais s’est bornée, dans les
points résumés ci-dessus, a réfuter un
argument de la Commission militant en
faveur d’une application de cette figure
juridique d’origine allemande dans le sewu!
cadre de cette disposition, mais sans se
prononcer en rien sur son utilisation en tant
que critére de limitation des droits du
titulaire de la marque.

43 — Points 57 et suiv. de l'arrét Libertel.
44 — Points 58 et 59 de 'arrét Libertel.

70. Par conséquent, il convient de recher-
cher une solution juridique a ce dilemme.

b) Thése recommandée

71. J’ai déja fait allusion au rapport existant
entre les articles 3, paragraphe 1, et 6,
paragraphe 1, de la directive; j'ai également
souligné la différence qui les sépare sous
I'angle de I'économie de la directive, étant
donné que la premiére disposition a trait a
I'enregistrement, tandis que la seconde porte
sur lexercice du ius prohibendi du titulaire
d’'une marque.

72. Néanmoins, je ne puis passer sous
silence la remarquable similitude existant
au niveau de la rédaction des points c) et b)
de deux dispositions. Exception faite de
I'expression «sont composées exclusive-
ment» a l'article 3, paragraphe 1, sous ¢), la
rédaction est identique.

73. Cette différence s’explique par le fait
que, dés lors que larticle 3 a trait a
I'enregistrement, il s’ensuit a contrario qu’il
convient d’enregistrer les signes complexes
comprenant, entre autres, des indications
descriptives au sens de larticle 3, para-
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graphe 1, sous c); en revanche, cette
exclusivité perd toute pertinence aux fins
de l'exercice des droits du titulaire de la
marque conformément a l'article 6 qui ne
tend qu’a maintenir a la disposition de tous
les signes correspondant aux cas visés par
son paragraphe 1, sous c). L'article 5 de la
directive s’applique sans restriction aux
autres éléments de la marque complexe.

74. En outre, sous I'angle de I'économie de
la directive, l'article 6, paragraphe 1, sous b),
ressortit 4 un ensemble de trois dispositions
au sein de la directive auquel appartiennent
également I'examen des motifs de refus de
I'enregistrement et celui de la nullité. C’est
pourquoi, lorsqu’il advient de rechercher si
un signe reléve d’une des catégories d’indi-
cations prévues a larticle 6, paragraphe 1,
sous b), rien dans la directive n’implique
d’en atténuer les conséquences pour la
marque enregistrée en relation avec celles
de la demande d’enregistrement ou avec le
motif de nullité, sur le fondement de l'ar-
ticle 3, paragraphe 1, sous c).

75. Je me hasarde méme a soutenir qu’il n’y
a pas davantage lieu de donner une inter-
prétation restrictive de l'article 6 au seul
motif qu’il s’agit d’une norme limitative des
droits que confére larticle 5. Ce qui est
exceptionnel dans ce cas, c’est la jouissance
de la propriété d’'un signe qui, selon une
stricte application des critéres, serait acces-
sible a tous. Le fait qu’il a été monopolisé
depuis lors, pour faire partie d'une marque
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complexe ou par erreur*’, ne saurait étre
invoqué au détriment des autres opérateurs
économiques qui aspirent a utiliser libre-
ment les mentions descriptives en question,
ni & celui de lautre groupe de personnes
concernées par la disposition, les consom-
mateurs, qui sollicitent des informations
transparentes et véridiques qui leur sont
habituellement fournies par ces indications
précisément *°,

76. Le sacrifice exigé du titulaire du droit de
propriété industrielle en vertu de T'article 6,
paragraphe 1, sous b), impose au juge de
rechercher un équilibre entre les prérogati-
ves conférées a ce titulaire par l'article 5 de la
directive et les droits opposés des autres
professionnels et des consommateurs, et, en
revanche, de ne pas appliquer mécanique-
ment la régle de 'interprétation restrictive
des normes limitatives de prérogatives.

77. Cette approche, outre qu’elle trouve des
soutiens en doctrine®’, est parfaitement

45 — C’est & juste titre qu'il a été suggéré que le nombre important
de demandes de marques entraine l'inscription par erreur
dans les registres de symboles génériques ou descriptifs, en
raison de la rapidité avec laquelle il convient de traiter les
demandes; Hacker, F., «<§23», dans Strobele, P., et Hacker. F.,
Markengesetz, éd. Heymanns, 8° éd., Cologne, 2006, p. 917.

46 — A cet égard, I'auteur suivant parvient a se référer aux usagers
dans son commentaire éclairant de larticle 33 de la loi
espagnole sur les marques (Ley de marcas): Fernandez-
Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, éd. Marcial
Pons, Madrid, 2001, p. 367.

47 — Les auteurs suivants ont proposé, avec plus ou moins de
conviction, d’évaluer cette limite aux droits du titulaire de la
marque conformément a I'impératif de disponibilité: Eisen-
fiilhr, G., «Artikel 7», dans Eisenfithr, G./Schennen, D.,
op. cit.,, pp. 113 et suivantes; et Fezer, K.-H., op. cit, p. 402.
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conforme a la jurisprudence de la Cour
évoquée au sujet de la ratio legis de la norme
et de son objectif de concilier la protection
des droits de marque et les principes
fondamentaux du marché commun, et ce
en permettant que la marque puisse remplir
son role d’élément essentiel du systéme de
concurrence non faussée que le traité entend
établir et maintenir *®, sans oublier que les
concurrents ne sont pas autorisés a utiliser
Iindication en tant que marque, mais
uniquement de maniére descriptive *°.

78. Par conséquent, I’ensemble de ces argu-
ments militent en faveur de permettre le
recours a l'intérét général, par le biais de
I'impératif de disponibilité, y compris aux
fins de 'examen de l'article 6, paragraphe 1,
sous b), de la directive.

79. Cette appréciation n’apparait pas, en
outre, incompatible avec les points 57 et
suivants de larrét Libertel, dans lesquels,
ainsi qu’il a été exposé, la Cour ne s’est pas
prononcée sur le point de savoir si le
«Freihaltebediirfnis» devait étre apprécié
dans le cadre de larticle 6 de la directive;
elle s’est contentée de réfuter un argument
de la Commission qui réduisait son champ
d’action au seu! domaine de cet article.

48 — Arréts précités BMW, point 62, et Gerolsteiner Brunnen,
point 16.

49 — Arrét Windsurfing Chiemsee, précité, point 28.

80. En résumé, la réponse que je propose
d’apporter aux questions préjudicielles doit
partir de la nécessité d’invoquer I'impératif
de disponibilité pour déterminer la portée de
la protection d’'une marque constituée par
un signe correspondant a une des indications
décrites a l'article 3, paragraphe 1, sous c), de
la directive, lorsqu’elle a acquis un caractére
distinctif par 'usage et qu’elle a été enregis-
trée en tant que telle; en revanche, il n’y a pas
lieu de recourir a ce principe lorsque le signe
est initialement dépourvu de caractére dis-
tinctif, au sens de larticle 3, paragraphe 1,
sous b), de la directive, mais qu’elle I'a acquis
postérieurement par 'usage.

81. Enfin, en ce qui concerne la deuxiéme
question posée par le Hoge Raad, il convient
de signaler que la perception que le public
peut avoir d’'un signe soumis a 'impératif de
disponibilité n’a d’incidence éventuelle qu’au
stade précédent, a savoir, pour déterminer
¢’il peut établir un lien avec l'une des
indications visées par I'article 6, paragraphe 1,
sous b), de la directive.

82. Si le consommateur moyen ne lui
attribue qu’une simple fonction ornemen-
tale, il n’identifiera pas I'embléme comme
indication de I'entreprise d’origine des pro-
duits ou des services, de sorte qu’il ne sera
alors pas apte a remplir sa principale tache,
mettant ainsi en cause sa valeur comme
marque®’, dans I'hypothése inverse, si le

50 — Arrét Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, points 39 &
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consommateur moyen est en mesure d’iden-
tifier la provenance des biens et des presta-
tions, il y parviendra.

83. Cependant, une fois établi le lien évoqué
avec l'une des indications ou des caractéris-
tiques au sens de l'article 6, paragraphe 1,
sous b), de la directive, on ne saurait
considérer que la perception par le consom-
mateur puisse exercer une quelconque
influence sur linterprétation de lintérét
général.

VI — Conclusion

84. C’est pourquoi, compte tenu de la
réponse proposée a la premiére question
préjudicielle, il n’est point besoin d’examiner
le raisonnement de H&M qui préconise
d’appliquer le «Freihaltebediurfnis» au moins
a l'égard de signes enregistrés antérieure-
ment a 'entrée en vigueur de la directive.
Elle fait ainsi référence a la pratique libérale
d’enregistrement au Benelux a I'époque a
laquelle s’appliquait le droit des marques non
harmonisé; mais cette situation reléve du
domaine de la nullité des marques dépour-
vues de caractére distinctif, loin de |'exercice
des prérogatives octroyées par l'article 5 de la
directive et de leur limitation en vertu de
larticle 6, paragraphe 1, sous b). Il ne m’est
donc pas nécessaire de poursuivre ’examen
de cette deuxiéme question, eu égard au
résultat de mon analyse.

85. Au vu des considérations qui précédent, je propose a la Cour de répondre au
Hoge Raad der Nederlanden de la facon suivante:

«En appréciant I’étendue de la protection d’'une marque qui ne consiste qu’en un
signe correspondant & une des indications visées a l'article 3, paragraphe 1, sous c),
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de la premiére directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant
les législations des Etats membres sur les marques, mais qui a acquis un caractére
distinctif par 'usage et qui a été enregistrée en tant que telle, il convient de tenir
compte de l'intérét général a ne pas restreindre indtiment la disponibilité de certains
signes pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services semblables.

En revanche, lorsque le signe évoqué était initialement dépourvu de caractére
distinctif, mais qu’il I'a acquis postérieurement par 1'usage, les droits du titulaire de
la marque ne sauraient étre examinés a la lumiére de I'impératif de disponibilité.»
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