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L’UTILISATION D’UN NOM COMMERCIAL IDENTIQUE OU SIMILAIRE A UNE
MARQUE PEUT ENFREINDRE LES DROITS EXCLUSIFS QUE COMPORTE LA
MARQUE

Cette utilisation peut néanmoins étre permise s’il s’agit d 'un usage de bonne foi

Le ler février 1967, la brasserie tchéque Budvar a fait inscrire son nom commercial dans le
registre du commerce tchécoslovaque, en tchéque ("Budgjovicky Budvar, narodni podnik"),
en anglais ("Budweiser Budvar, National Corporation") et en francais ("Budweiser Budvar,
Entreprise nationale"). En 1962 et 1972, Budvar a enregistré en Finlande, respectivement, les
marques Budvar et Budweiser Budvar, mais a été déclarée déchue de ses droits par les
juridictions finlandaises pour cause de non utilisation.

Entre 1985 et 1992, la brasserie américaine Anheuser-Busch a enregistré en Finlande
plusieurs marques relatives a la bi¢re, notamment Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser
King of Beers.

En octobre 1996, Anheuser-Busch a introduit un recours devant les juridictions finlandaises
visant a interdire a Budvar d'utiliser en Finlande certaines marques (Budg&jovicky Budvar,
Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud et Budweiser Budbraii) pour la
commercialisation et la vente de biére. Anheuser-Busch a fait valoir que ces signes peuvent
étre confondus avec ses propres marques. Budvar a fait valoir que, selon le droit international,
l'enregistrement de son nom commercial lui conférait un droit antérieur en Finlande, et que ce
droit était donc protégé.

Comme le droit des marques reléve du domaine du droit communautaire, en 1’occurrence au
titre d’une directive de 1989, le Korkein oikeus (Cour Supréme, Finlande), devant lequel
l'affaire a été portée en dernicre instance, a posé¢ a la Cour de justice des CE plusieurs
questions relatives a l'interprétation de 1'accord ADPIC, et en particulier de son article 16 qui
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concerne I’étendue des droits exclusifs que confére une marque. Il s’agit de la deuxiéme
affaire opposant ces brasseries dont la Cour est saisie, la premiere ayant donné lieu a un arrét
du 18 novembre 2003, Budgjovicky Budvar’.

L "application temporelle del'accord ADPIC

La Cour note que, bien que les actes reprochés a Budvar en Finlande aient commencés avant
la date d'application de I'accord ADPIC (ler janvier 1996), ils se sont poursuivis apres cette
date. Or, si I'accord ADPIC n'impose pas d'obligations pour les "actes qui ont été accomplis"
avant sa date d'application, il n'exclut pas ces obligations pour les situations qui se
poursuivent apres cette date. En conséquence, la Cour constate que 1'accord ADPIC s'applique
en l'espéce.

Dans quelles conditions le titulaire d’une marque peut-il sopposer a |'utilisation d’un
nom commercial?

La Cour rappelle que la fonction essentielle d'une marque est de garantir aux consommateurs
la provenance du produit. A cet égard, il incombe a la juridiction nationale de vérifier si les
consommateurs visé€s sont susceptibles d'interpréter le signe tel qu'utilisé par Budvar comme
désignant l'entreprise de provenance des produits et servant donc a distinguer les produits
concernés. Si cette condition est vérifice et s’il s’agit d’une utilisation du signe "dans la vie
des affaires", la protection de la marque conférée par le droit communautaire est absolue en
cas d'identité du signe et de la marque, ainsi que des produits ou des services.

En revanche, si la juridiction finlandaise établit que Budvar utilise le signe non pour
distinguer les produits concernés mais en tant que nom commercial ou dénomination sociale,
elle doit se référer a son ordre juridique pour déterminer 1'étendue et le contenu de la
protection accordée a Anheuser-Busch.

L 'usage honnéte d'un nom commer cial

Toutefois, la Cour indique que l'accord ADPIC et la directive de 1989 permettent aux tiers
d'utiliser un signe pour indiquer leur nom ou leur adresse. Cette exception est soumise a la
condition qu’il s’agisse d’un usage de bonne foi (selon l'accord ADPIC) ou conforme aux
usages honnétes (selon la directive de 1989). Le respect de cette condition doit étre apprécié
en tenant compte de la mesure dans laquelle, d’une part, 1'usage du nom commercial serait
compris par le public comme indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la
marque ou d’une personne habilitée et, d’autre part, le tiers aurait dii en étre conscient. Il
incombe a la juridiction nationale de procéder a une appréciation globale de toutes les
circonstances pertinentes (par exemple I'étiquetage de la bouteille) afin d'apprécier si Budvar
pourrait étre considérée comme pratiquant une concurrence déloyale vis-a-vis d'Anheuser-
Busch.

Un nom commer cial peut-il constituer un droit antérieur " existant” ?

La Cour note que, selon l'accord ADPIC, si le titulaire d'un nom commercial dispose d'un
droit né antérieurement a la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit, 1'utilisation de
ce nom ne saurait étre interdite. La Cour constate qu'un nom commercial constitue un droit
qui releve du champ d'application de l'accord ADPIC et peut donc constituer un droit
antérieur. Il reste pour la juridiction finlandaise a vérifier si le droit de Budvar était "existant",
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c'est-a-dire protégé, au moment ou ce droit est invoqué par Budvar afin de s'opposer aux
prétentions d’Anheuser-Busch. La Cour rappelle que la protection du nom commercial doit
étre assurée sans qu'elle puisse étre subordonnée a aucune condition d'enregistrement.
Toutefois, il est possible pour le droit national d'imposer des conditions relatives a un usage
minimal ou a une connaissance minimale du nom commercial.

Finalement, la Cour explique que la notion d'antériorité signifie que le fondement du droit
concerné doit précéder dans le temps I'obtention de la marque concernée.
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