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Affaire C-168/24
Demande de décision préjudicielle

Date de dépot :

28 février 2024
Juridiction de renvoi :

Cour de cassation (France)
Date de la décision de renvoi :

28 féevrier 2024
Partie demanderesse :

PMIJC SAS

Partie défenderesse :

[X] Créative SAS

[OMISSIS] [références, mentions d’ordre procédural]

ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, DU 28 FEVRIER 2024

La société Pmjc, société par actions simplifi€e, société a associé¢ unique, dont le
siege est [OMISSIS] 75011 Paris, a formé le pourvoi n° [OMISSIS] contre ’arrét
rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pole 5, chambre 1), dans le
litige 1’opposant :

1°/a M. [W] [X], domicili¢ [OMISSIS] 75017 Paris,

2°/ 3 M. [M] [X], domicili¢ [OMISSIS] 75007 Paris,
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3°/ a la société [X] Créative, société par actions simplifiée, dont le siege est
[OMISSIS] 75017 Paris [OMISSIS] [représentant 1égal]

défendeurs a la cassation.

La demanderesse invoque, a I’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
[OMISSIS] [point de procédure]

[OMISSIS] [précisions d’ordre procédural]

la chambre commerciale, financiere et €conomique de la Cour de cassation,
[OMISSIS] [composition], apres en avoir délibéré conformément a la loi, a rendu
le présent arrét.

Faits et procédure

Selon I’arrét attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société [W] [X], fondée en 1978
par M. [W] [X] pour commercialiser des vétements et accessoires de mode, a fait
I’objet d’une procédure collective au terme de laquelle la société Pmjc a présenté
une offre de reprise de la totalit¢ des actifs de cette société, acceptée par un
jugement du 13 septembre 2011, lui-méme suivi d’un acte de cession d’actifs
corporels et incorporels du 3 février 2012, portant notamment sur les marques
verbales francaises « [W] [X] » n® 1 640 795, déposée par M. [W] [X], qui I’avait
cédée en 1999 a la société [W] [X], et « [W] [X] » n° 3 201 616, déposée en 2002
par la société [W] [X].

Par un protocole de prestation de services conclu le 21 juillet 2011, M. [W] [X] a
poursuivi sa collaboration avec la société Pmjc jusqu’au terme contractuellement
prévu, soit le 31 décembre 2015.

Le 21 juin 2018, soutenant qu’en poursuivant ses activités professionnelles et
artistiques par I’intermédiaire d’une société¢ [X] Creative, M. [W] [X] se livrait a
des actes de concurrence déloyale et portait atteinte a ses droits de marques, la
société Pmjc 1’a assigné en contrefacon des marques « [W] [X] » et « [W] [X] »
ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. A titre reconventionnel,
M. [W] [X] a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc
sur ces marques en raison des usages selon lui trompeurs qu’elle en a faits entre la
fin de I’année 2017 et le début de 1’année 2019.

Par un arrét du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a dit la société Pmjc
déchue de ses droits sur les marques « [W] [X]» et « [W] [X] » pour désigner
différents produits et services.

[OMISSIS] [motif de 1’arrét de la cour d’appel relatif aux régles frangaises du
droit de la vente, dépourvu de pertinence aux fins de la question préjudicielle]
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Selon ce méme arrét, le droit de 1’Union ne s’oppose pas au prononcé de la
déchéance d’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur lorsque, par
ses manceuvres, le cessionnaire de cette marque fait croire au public de manicre
effective que le créateur participe toujours a la conception des produits ou crée un
risque suffisamment grave d’une telle tromperie.

L’arrét retient que tel est bien le cas en I’espece, la société Pmjc ayant été
condamnée a deux reprises pour contrefacon des droits d’auteur de M. [W] [X]
portant sur ses ceuvres récentes non cédées en 2012 a la société Pmjc (CA Paris
7 septembre 2021, RG n°19/13325; CA Paris, 10 décembre 2021, RG
n°® 20/04255). Ces condamnations sont irrévocables. L’arrét en déduit qu’utilisées
sous la forme d’appositions sur des produits revétus de décors constituant des
actes de contrefacon des droits d’auteur du cédant comme portant sur des
créations originales réalisées par ce dernier dans le respect des engagements pris a
I’égard de la société cessionnaire, les marques sont devenues déceptives.

La société Pmjc s’est pourvue en cassation contre 1’arrét du 12 octobre 2022.

Examen des moyens
Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

[OMISSIS] [énoncé du premier moyen, tiré des régles francaises du droit de la
vente, dépourvu de pertinence aux fins de la question préjudicielle]

Réponse de la Cour

[OMISSIS]
[OMISSIS]
[OMISSIS]
[OMISSIS]

[OMISSIS] [motivation relative aux regles francaises du droit de la vente,
dépourvue de pertinence aux fins de la question préjudicielle]

L’arrét reléve qu’au soutien de sa demande de déchéance pour déceptivité,
M. [W] [X] fait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le
protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, la société Pmjc exploite les
marques cédées de fagon a laisser le public croire qu’il est I’auteur des créations
sur lesquelles ces marques sont apposees.

[OMISSIS]
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[OMISSIS] [motivation relative aux regles francaises du droit de la vente,
dépourvu de pertinence aux fins de la question préjudicielle]

Sur le deuxiéme moyen

Enoncé du moyen

La société¢ Pmjc fait grief a 1’arrét de dire qu’elle est déchue de ses droits sur la
marque « [W][X]» n°3 201 616 pour désigner les « vétements (habillement)
pour femmes, hommes et enfants » et les « services de dessinateurs de mode ;
stylisme (vestimentaire) » et sur la marque « [W][X]» n°1 640 795 pour les
« produits cosmétiques et de beauté » et les « vétements », alors que, « dans son
arrét du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la Cour de justice de 1’Union
européenne a dit pour droit que « le titulaire d’une marque correspondant au nom
du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en
raison de cette seule particularité, étre déchu de ses droits au motif que ladite
marque induirait le public en erreur", et a précisé qu’a supposer qu’il existe une
volonté de I’entreprise titulaire de la marque de faire croire au consommateur que
le créateur participe toujours a la création des produits portant ladite marque, il
s’agirait alors « d’'une manceuvre qui pourrait étre jugée dolosive, mais qui ne
pourrait pas €tre analysée en une tromperie" pouvant entrainer la déchéance de la
marque ; qu’en retenant que cette décision «n’exclut [...] nullement [...] la
possibilité du prononcé d’une déchéance de marque dans I’hypothése ou son
titulaire en ferait un usage trompeur" et laisse la possibilité aux titulaires « de
tenter de démontrer que I’exploitation qui est faite [des marques litigieuses] par
leur titulaire est dolosive », la cour d’appel a violé I’article L. 714-6, b), du code
de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter au regard de 1’article 12
paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu
I’article 12, paragraphe 2, sousb), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre
2008. »

Réponse de la Cour

Ce moyen pose la question de la conformité de la décision de la cour d’appel avec
I’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008
rapprochant les législations des FEtats membres sur les marques, dont les
dispositions figurent désormais a [’article 20, sousb), de la directive (UE)
2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres
sur les marques.

Rappel des textes applicables

Aux termes de ’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle dans sa
rédaction antérieure a 1’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, encourt
la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre

4



21

22

23

24

25

PMIC

a induire en erreur, notamment sur la nature, la qualit¢ ou la provenance
géographique du produit ou du service.

Ce texte a successivement assuré la transposition des dispositions de 1’article 12,
paragraphe 2, sous b), de la premiére directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques puis de celles,
identiques, de ’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE, et
enfin de celles, également identiques, de 1’article 20, sous b), de la directive (UE)
2015/2436.

Interprétant, dans son arrét du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la
directive 89/104/CEE, la Cour de justice de I’Union européenne, apres avoir
rappelé que les cas de refus d’enregistrement visés par 1’article 3, paragraphe 1,
sous g), de cette directive supposent que 1’on puisse retenir 1’existence d’une
tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du
consommateur, a jugé que, quand bien méme un consommateur moyen pourrait
étre influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a
particip¢é a la création du produit revétu de la marque, cette circonstance ne peut
étre, a elle seule, de nature a tromper le public sur la nature, la qualité ou la
provenance dudit produit (points 47 a 49).

Elle a ajouté que si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de
I’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours
la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe a leur création, il
s’agirait d’'une manceuvre qui pourrait étre jugée dolosive mais qui ne pourrait étre
analysée comme une tromperie au sens de 1’article 3 de la directive 89/104/CEE et
qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-méme et, par voie de conséquence,
la possibilité de 1’enregistrer (point 50).

Enfin, énongant que les conditions de la déchéance prévues a IDarticle 12,
paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, sont identiques a celles du
refus d’enregistrement fondé sur D’article 3, paragraphe 1, sous g), de la méme
directive, la Cour de justice a dit pour droit que le titulaire d’une marque
correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette
marque ne peut, en raison de cette seule particularité, étre déchu de ses droits au
motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de D’article 12,
paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, notamment quand la clientéle
attachée a cette marque a été cédée avec 1’entreprise fabriquant les produits qui en
sont revetus.

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

La société Pmjc soutient que cette décision doit étre interprétée en ce sens que ses
éventuelles manceuvres destinées a faire croire au consommateur que M. [W] [X]
est toujours le créateur des produits marqués de son nom de famille ou qu’il
participe a leur création ne peuvent affecter la marque elle-méme, quand bien
méme elles seraient jugées trompeuses.
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C’est en ce sens que s’était prononcé le tribunal judiciaire de Paris par un
jugement du 26 juin 2020 infirmé par 1’arrét du 12 octobre 2022.

C’est €galement ainsi qu’a été interprété I’arrét Emanuel, précité, par 1’avocate
générale, citant notamment la doctrine frangaise majoritaire.

La cour d’appel de Paris retient, quant a elle, que si, au point 50 de [’arrét
Emanuel, précité, la Cour de justice, interprétant ’article 3, paragraphe 1, sous g),
de la directive 89/104/CEE, a jugé qu’une marque portant sur le nom de famille
d’un créateur ne peut étre considérée comme déceptive au seul motif que ce
créateur ne participe plus a la conception des produits revétus des marques
constituées de son nom de famille, elle n’a pas expressément étendu les motifs de
ce point a l’interprétation de 1’article 12, paragraphe 2, sous b), de la méme
directive. La cour d’appel considére que cette derni¢re disposition doit Etre
interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une
marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature a faire croire
de manicre effective au public que le créateur participe toujours a la création des
produits revétus des marques constituées de son nom de famille alors que tel n’est
plus le cas.

Par ailleurs, par un arrét du 14 mai 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), le tribunal de
I’Union européenne, faisant application de I’article 50, paragraphe 1, sous c), du
réglement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,
dont les dispositions sont en substance identiques a celles de 1’article 12,
paragraphe 2, sous b), de la premiére directive 89/104, a écarté la demande de
déchéance fondée sur 1’utilisation trompeuse de la marque portant sur le nom de
famille d’un créateur aprés son enregistrement, non au motif qu’il serait exclu
qu’un tel usage trompeur de la marque entrainerait sa déchéance pour déceptivité,
mais en énoncant que l’intervenante n’apportait aucune preuve d’usage de la
marque apres son enregistrement.

La question préjudicielle

Se pose ainsi la question de savoir si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la
directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent étre
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une
marque portant sur le nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation
postérieure a la cession dans des conditions de nature a faire croire de maniére
effective au public que le créateur, dont le nom de famille constitue la marque,
participe toujours a la création des produits revétus de cette marque alors que tel
n’est plus le cas.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

Avant-dire droit sur les deuxiéme et troisieme moyens :
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Vu I’article 267 du Traité sur le fonctionnement de 1’Union européenne ;
RENVOIE a la Cour de justice de I’Union européenne la question suivante :

« Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre
2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 20,
sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques, doivent-ils étre interprétés en ce
sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du
nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure a la cession
dans des conditions de nature a faire croire de maniere effective au public que ce
créateur participe toujours a la création des produits marqués alors que tel n’est
plusle cas ? » ;

[OMISSIS] [points de procédure, mentions d’ordre procédural ]
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