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Presse et Information DHL Express (France) SAS/Chronopost SA

Selon I'avocat général M. Cruz Villalon, I'interdiction faite par un tribunal national a
I'auteur d'une contrefagon de continuer a utiliser une marque communautaire
produit, en regle générale, des effets dans toute I’'Union

Les juridictions nationales des autres Etats membres doivent reconnaitre les astreintes
garantissant le respect de l'interdiction et en assurer I'exécution conformément a leur droit national

Le réglement sur la marque communautaire® institue un titre de propriété intellectuelle uniforme
dont les effets s’appliquent sur I'ensemble du territoire de I'Union et met en place, pour sa
protection, un systéme juridictionnel spécialisé structuré en deux niveaux. D’une part, I'Office pour
I’lharmonisation dans le marché intérieur (OHMI), dont les décisions sont susceptibles de recours
devant le Tribunal et, le cas échéant, devant la Cour de justice, statue sur les litiges opposant un
particulier & I'administration chargée de I'enregistrement de la marque communautaire. D’autre
part, les « tribunaux des marques communautaires », qui sont des juridictions nationales de
premiére et de seconde instance désignées, en nombre limité, par chaque Etat membre, tranchent
les litiges opposant des particuliers. Dans le cadre de ce systéme, les juridictions nationales
agissent en qualité d’organes spécifiques de I'Union.

Conformément au réglement, les tribunaux des marques communautaires qui constatent une
contrefagcon ou une menace de contrefacon d'une marque communautaire rendent une
ordonnance interdisant au contrefacteur de poursuivre les actes de contrefacon ou de menace de
contrefacon. lls peuvent également prendre, conformément a la loi nationale, les mesures propres
visant & garantir le respect de cette interdiction.

La société Chronopost SA est titulaire des marques francaise et communautaire
« WEBSHIPPING » enregistrées principalement pour des services de collecte et de distribution de
courrier. Cette marque avait déja été enregistrée lorsque DHL Express (France) SAS a utilisé le
méme terme pour désigner un service de gestion de courrier urgent accessible principalement par
I'Internet. En 2007, le tribunal de grande instance de Paris, agissant en qualité de tribunal des
marques communautaires, a constaté qu'il y avait contrefacon de la marque et a interdit a DHL de
poursuivre ses activités de contrefagon. Il lui a également imposé une astreinte, c’est-a-dire une
amende a payer en cas de non-respect de l'interdiction.

En derniére instance, DHL a introduit devant la Cour de cassation un pourvoi, sur lequel
Chronopost a, a son tour, engagé un pourvoi incident par lequel elle a attaqué la limitation des
effets de l'interdiction et de l'astreinte au territoire francais. C’est dans le cadre de I'examen de ce
pourvoi que la Cour de cassation a saisi la Cour de justice d'une demande préjudicielle afin
d’obtenir, en substance, des précisions sur la portée territoriale de I'interdiction de poursuivre des
activités de contrefacon prononcée par un tribunal des marques communautaires et des mesures
coercitives adoptées afin de garantir le respect de cette interdiction.

Dans les conclusions qu'il présente aujourd’hui, I'avocat général M. Cruz Villalén considere, en
premier lieu, qu'une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité
de tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit
dans I'ensemble du territoire de I’'Union.
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L'avocat général rappelle a ce propos que le réglement confére a la juridiction nationale
compétente la faculté de déclarer qu'une marque a été contrefaite dans un ou plusieurs Etats
membres. Il dispose de cette faculté afin de permettre au titulaire de la marque d’agir devant une
juridiction unique en cessation d'actes de contrefacon commis dans différents Etats membres. Or,
la marque dont la contrefacon a été constatée par le tribunal est une marque accordée par I'Union
dont la protection juridictionnelle a été confiée a des tribunaux nationaux spécifiques de I'Union
dont les décisions produisent ainsi, en regle générale, des effets dans I'ensemble de I'Union.

Néanmoins, lorsque la contrefacon ou l'action engagée contre elle se limite a un espace
géographiqgue ou linguistique particulier, le champ d’application territorial de la décision du tribunal
sera limité a celui-ci. Il en résulte que, linterdiction étant la conséquence naturelle de la
constatation de la contrefagon, la portée territoriale de cette interdiction coincide, en principe, avec
celle de la contrefacon.

En second lieu, I'avocat général estime que les mesures coercitives produisent leurs effets sur
le territoire ou le tribunal a constaté I'infraction et prononcé I'interdiction.

En effet, la liquidation et I'exécution de ces mesures reléevent d'une étape ultérieure au cours de
laquelle le pouvoir répressif intervient en cas de violation de l'interdiction. Le tribunal qui a imposé
l'astreinte sera compétent pour assurer sa liquidation et son exécution uniqguement lorsque la
violation de l'interdiction se produit dans le ressort de son Etat membre. En revanche, lorsque
I'interdiction est enfreinte dans un autre Etat membre, la liquidation et I'exécution reléveront de la
compétence du tribunal de cet autre Etat membre.

Néanmoins, pour garantir le respect de l'interdiction, le tribunal de I’'Etat ol I'interdiction a été
enfreinte est tenu de reconnaitre les effets de I'astreinte imposée par le tribunal des
marques communautaires de l'autre Etat membre conformément aux régles de reconnaissance
énoncées par le réglement Bruxelles | .

Dans le méme temps, les mesures de cette nature doivent se conformer aux particularités de
chaque ordre juridique. C’est pourquoi, si son droit interne le permet, le tribunal de I'Etat sur le
territoire duquel linterdiction a été transgressée se limitera a reconnaitre la décision et a
appliquer I'astreinte au cas concret. En revanche, si son droit interne ne prévoit aucune
mesure de cette nature, il devra réaliser I'objectif répressif conformément aux dispositions
de son droit national.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats
généraux consiste a proposer a la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans I'affaire dont ils
sont chargés. Les juges de la Cour prennent alors I'affaire en délibéré. L'arrét sera rendu a une date
ultérieure.

RAPPEL: le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des Etats membres de s’adresser a la Cour dans le
cadre d'un litige dont elles ont été saisies afin d'obtenir une interprétation du droit de I'Union ou de
l'interroger sur la validité d'un acte de I'Union. La Cour ne statue pas sur le litige national, la juridiction
nationale devant statuer sur celui-ci conformément a l'arrét de la Cour. Cet arrét lie également les autres
juridictions nationales saisies d’un probléme similaire.
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