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la 7™ chambre du Landgericht Saarbriicken (tribunal régional de Sarrebruck)
[omissis]
a, le 4 mars 2021, ainsi statué :

l.

La Cour de justice de I’Union européenne est saisie a titre préjudiciel,
conformément a [Particle 267, paragraphe 1, sousa), et a J’article 267,
paragraphe 2, TFUE, de la question suivante :

Le droit de I’Union, en particulier la (ou les) directive(s), sur les
marques, a savoir

la directive 2008/95/CE du Parlement europeen etwdu, Censeil, du
22 octobre 2008, rapprochant les législationsides ‘Etats membres sur les
marques (JO 2008, L 299, p. 25), en particulier Particle 22 de celle-ci, ou

la directive (UE) 2015/2436 du Parlementieuropéenet du Conseil, du
16 décembre 2015, rapprochant les Iégislations des,Etats membres sur
les marques (JO 2015, L 3364p. D.engarticulierdes articles 16, 17 et 19
de celle-ci,

doit-il étre interprétésen ce sens que PPeffet utile de ces dispositions
interdit de faire du‘droit procédural national une interprétation

1) qui, dans,une procédurexcivile tendant a I’annulation, pour cause
de déchéamee en raison d’un non-usage, d’une marque nationale
enkegistrée, fait peser.sur le requérant une charge de I’exposé des
faits'quirdoit étrexdistinguee de la charge de la preuve,

2) . et qui, dans le cadre de cette charge de I’expose des faits, impose
au requérant,

an, wdans le cadre d’une telle procédure, de présenter, dans la
mesure ou il est en mesure de le faire, des observations
étayées au sujet du non-usage, par le défendeur, de la marque
en cause, et,

b. acet effet, lui impose d’effectuer lui-méme une recherche sur
le marché qui soit adaptée a la demande d’annulation et a la
nature propre de cette marque ? [Or. 2]
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A La juridiction de renvoi

La juridiction de renvoi est une juridiction civile ordinaire. La septiéme chambre
civile qui procéde au renvoi est spécialisée, entre autres, en droit des marques.
Dans la présente procédure, cette chambre est saisie en premiére instance.

[omissis]

B. La procédure au principal

1. La requérante demande I’annulation, pour cause de déchéance emraison d’un
non-usage, de deux des marques allemandes de la défenderesse.\lses marques en
cause sont une marque verbale « MAXUS » et une marque Vverbale et figurative
« MAXUS » comportant un embleme de globe terrestre,sur fend erange-vert (voir
ci-dessous).

a) aa) La requérante vend des appareils et des€quipementsideé sport, des plaques
de massage, des fauteuils de massage et des grils, Elledestenregistrée en tant que
titulaire de la marque allemande 302017108053 « MAXXUS mét de la marque de
I’Union 17673641 « MAXXUS ».

bb) La défenderesse est la société mere dusgroupe Globus St. Wendel. Elle est
propriétaire de diverses sociétes qui exploitent'dans‘toute I’Allemagne 46 grandes
surfaces (vendant des artieles “alimentaires et non alimentaires en tant
qu’« hypermarchés ») ainsin, que, des, magasins de boissons, de bricolage,
d’électricité et d’autres magasinsispecialisés. La déefenderesse permet aux sociétes
du groupe de faire usage‘desqmargues dont elle est titulaire. Le groupe réalise des
ventes en ligne qui sont'significatives tout au plus dans le segment de marché de
I’électricité et'du bricolage.

La défenderesse estinserite-au registre des marques depuis juillet 1996 en tant que
titulaire ‘de la ‘marque verbale allemande 395 35217 « MAXUS » pour de
nombreux produitsdes classes 33, 1 a 9, 11 a 32 et 34. En ce qui concerne les
enregistrements précis des produits, il est fait référence aux informations figurant
dans,le,registre, ‘en annexe K1 [omissis]. Le délai de grace pour I’usage de la
marquea expiré le 30 octobre 2005.

En outre,/la défenderesse est enregistrée depuis mai 1996 en tant que titulaire de la
marque Verbale et figurative allemande représentée ci-dessous, comportant le texte
« MAXUS » et un symbole de globe terrestre, pour les classes 20,1 a9, 11 a 19 et
21a34:[Or. 3]
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En ce qui concerne les enregistrements précis des produits, il est fait féférence aux
informations figurant dans le registre, en annexe K2 [omissis].

b) Dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques « MAXXUS » de
la requérante, la défenderesse a d’abord formé une opposition.

Le 2mai 2018, la defenderesse a formé une opposition, contresla warque de
I’Union 17673641 « MAXXUS » de la requérantenL’opposition.€était fondée,
entre autres, sur la marque verbale « MAXUS » visée parilés cenclusions sous
I. La requérante a fait valoir contre I’oppositionique 1a défenderesse n’avait pas
utilisé la marque « MAXUS » de maniére propre a assurer, le ‘maintien des droits.
La défenderesse a ensuite retiré I’opposition, le 5 aolt 2019."Se fondant également
sur la marque verbale « MAXUS » visee dans les conclusions sous I, elle a formé
une opposition contre la marqueyallemande*302017108053 « MAXXUS » de la
requérante, le 12 février 2018.€Elle a également retiré cette opposition.

c) La requérante a dépose e 29 juillet 2019 auprés du Deutsches Patent- und
Markenamt (Office allemand “des, brevets et des marques) une demande
d’annulation, pour “cause de déchéance, des deux marques litigieuses. La
défenderesse s’est oppesée a,l’annulation par courrier du 26 aodt 2019. Les avis
d’opposition ont éte'signifiés a‘la défenderesse le 2 septembre 2019.

d) La défenderesse a,utilisé-a tout le moins la marque verbale « MAXUS » en tant
que « White Label » paur divers produits, en choisissant la forme suivante :

Le litige porte en revanche sur I’étendue de cet usage et la derniere date
pertinente.

2. La requérante allegue que, au cours des cing derniéres années, la
défenderesse n’a pas utilisé les marques enregistrées en sa faveur d’une maniere
propre a assurer le maintien des droits. Elle déclare avoir effectué une recherche
en ligne. A cet égard, elle indique que le site Internet de la défenderesse ne fournit
que des indications d’un usage de la marque pour un petit nombre de produits.
Dans un magasin spécialisé dans les boissons appartenant au groupe, il n’existait
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pas de produits identifiés par les marques. La requérante s’exprime dans les
termes suivants :

« Une recherche sur Google effectuée par la requérante pour “MAXUS”
n’a fourni aucune indication selon laquelle les marques litigieuses ont fait
|’'objet d’un usage propre a assurer le maintien des droits. Ce n’est qu’en
page 3 de la liste de résultats [Or. 4] qu’il existe une référence a la
défenderesse. Toutefois, le lien qui s’y trouve mene a une page sur laquelle
aucun produit quel qu’il soit n’est propose.

Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG exploite, le,site web
www.globus.de pour le groupe de sociétés de la défenderesse. Sur lesite, il
existe une rubrique relative aux marques qui lui appartiennent enypropre;
Les appellations suivantes y sont répertoriées I 'korrekt®, ~“Globus”,
“Globus Gold ”, “naturel/” et “Jeden Tag”. Les marques\litigieuses n’y sont
pas répertoriées.

En saisissant le terme ‘MAXUS’ dans la recherche interne au site dans la
rubrique ‘gamme/catalogue de preduits’, Shuit “offres ‘s ‘affichent. Deux
d’entre elles concernent des pinceS a linge. Ces deux offres sont d’emblée
dépourvues de pertinence, puisque,lesypinces a linge ne sont pas visées par
les marques litigieuses. Les six, autres ‘effres concernent des chiffons de
nettoyage. Cependant, aucune des'marquestlitigieuses n’est apposée sur les
chiffons de nettoyage ow,surleur emballage. Le terme “MAXUS” n’apparait
que dans le texte de lreffre:

En saisissant le terme “MAXUS ” dans la recherche interne au site sur la
page d’entrée www.globus.de, deux résultats s’affichent. Tous deux font
référence “asun\, “MAXUS Getrankemarkt” exploité par Maxus GC
Freilassing, GmbH ‘& ‘€0 'KG. Selon ce qui ressort d’internet, Maxus GC
Freilassing GmbH &, Co. KG n'utilise cependant pas la dénomination
‘MAXUS "eomme marque pour ses propres boissons ; elle vend uniquement
des ‘hoissonsyidentifiées par des marques de fabricants tiers, telles que
Apollinaris, Vittel, Volvic, Coca-Cola, Fanta, Warsteiner et Krombacher. La
dénomination. “MAXUS” est utilisée par Maxus GC Freilassing GmbH &
ConKGuniquement en tant que logo d’entreprise ou marque pour des
services‘commerciaux relatifs a des boissons ».

Selon la‘requérante, une agence de détectives a ensuite vérifié qu’aucune marque
appartenant en propre a la défenderesse n’avait été distribuée sous les
dénominations litigieuses dans ce magasin de boissons de Freilassing
(Allemagne).

La requérante affirme qu’au cours des cing derniéres années, la défenderesse n’a
pas utilisé les marques enregistrées en sa faveur d’une maniere propre a assurer le
maintien des droits.



DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 4. 3. 2021 — AFFAIRE C-183/21 -1

Selon la requérante, c’est a la défenderesse qu’incombe la charge de I’exposé des
faits et la charge de la preuve. Selon elle, cela découle également de la directive
sur les marques, dans sa version applicable.

La requérante conclut a ce qu’il plaise a la juridiction de renvoi :

I. condamner la défenderesse a consentir a la radiation, pour tous les produits, de
sa marque verbale « MAXUS » enregistrée a I’Office allemand des brevets et des
marques sous le numéro 395 35 217 ;

I. condamner la défenderesse a consentir a la radiation, pour tous les produits, de
sa marque verbale et figurative « MAXUS » enregistrée a I’Office allemand des
brevets et des marques sous le numéro 395 35 216.

3. La défenderesse conclut a ce gu’il plaise a la juridictien desenvai :
rejeter le recours. [Or. 5]

La défenderesse affirme qu’elle a fait un usage propre a“assurer le maintien des
droits. Elle considere que les observations'de la requérante, sont insuffisantes pour
établir une charge de I’exposé des faits secandaire.

Concretement, elle fait valoir ce, quisuit :"Lasmarque « MAXUS » est utilisée,
avec le consentement de la défenderesse, ‘dans les grandes surfaces appartenant au
groupe Globus, pour identifier les\groupes,de produits de la gamme standard
suivants : accessoires pour animaux de compagnie, articles ménagers, papeterie,
jouets, articles de sport, accessoires autemobiles, articles textiles. Ces produits
portant la dénominatien ‘de la marqueyont été commercialisés tout au long de la
période pertinente des'Cing dernieres années jusqu’a I’introduction de la présente
procédure et jusqu’a, ce, jour,navec le consentement de la défenderesse, dans
lesdites grandes“surfacesy em, Allemagne, ainsi que sous forme de produits
d’exportation.\En outrey la “marque est temporairement utilisée pour des actions
commerciales, par exemple pour des produits destinés aux supporters lors
d’évenements de football.

La défenderesse produit en annexe KKH2 des exemples d’emballages, en annexe
KKH3'desyphatographies de rayons qui sont censées illustrer I’usage de la marque
verbale « MAXUS » au cours des cing derniéres années. Elle produit en annexe
KKH4des extraits du systéeme de gestion des stocks et en annexe KKH5 une liste
provenant du domaine de ses propres marques. Les annexes citées sont incluses.
Elle reprend en outre les observations qu’elle a invoquéees dans le cadre de la
procédure d’opposition et produit a cet égard le mémoire [omissis] par lequel un
usage a été exposé en produisant des informations détaillées et d’autres preuves.

Elle fait valoir en outre qu’elle peut, moyennant un effort approprié, produire
d’autres preuves de I’usage, mais que I’effort a fournir est considérable.
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4. Les pourparlers sur un accord de déelimitation ont échoué, selon les informations
données par les parties. La chambre a tenu une audience le 25 aodt 2020.

A titre complémentaire, il est fait référence aux mémoires échangés.

C. Les dispositions et la jurisprudence pertinentes

L’état du droit de I’Union

1. La chambre se limitera a citer la nouvelle directive sur. lessmarques ; il
n’apparait pas que le droit ait é&té modifié en ce qui concerne le paint en‘guestion.

La directive 2015/2436 prévoit ce qui suit :

Considérants :

(31) Les marques ne remplissent leur fonctionyconsistant andistinguer les
produits ou les services et a permettre aux consommateurside faire des choix
éclairés que lorsquelles sont efféctivement utilisées, sur le marché. Une
exigence d’usage est par ailleursmecessaire pour réduire le nombre total de
marques enregistrées et protégées dans/ 'Union et, partant, le nombre de
conflits entre ces marques. 1l est denc essentield 'imposer que les marques
enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services
pour lesquels elles ont,étévenregistrées, oU puissent donner lieu a déchéance
si elles ne sont pas’ utilisées a cet'effet [Or. 6] dans un délai de cing ans a
compter de la date'a laguelle's‘acheve la procedure d ’enregistrement.

(32) Par,_canséquent, une marque enregistrée ne devrait étre protégée que
dans la mesure, ou elle‘est effectivement utilisée, et | ’‘existence d’'une marque
antérieure enregistrée\ne devrait pas permettre a son titulaire de s’opposer
a une margue pestérietre ou d’en demander la nullité s’il n’a pas fait un
usage sérieux,de sa propre marque. En outre, les Etats membres devraient
préveirygu 'une marque ne peut pas étre valablement invoquée dans une
procédureen contrefacon s’il est établi, a la suite d 'une exception, que le
titulaire 'de la marque pourrait étre déchu de ses droits ou, lorsque la
pracedure concerne un droit postérieur, aurait pu en étre déchu au moment
QU ce droit postérieur a été acquis.

[..]

(42) Etant donné que les objectifs de la présente directive, & savoir favoriser
et creer un marché intérieur performant et faciliter |’enregistrement,
I ’administration et la protection des marques dans /’Union au bénéfice de la
croissance et de la compétitivité, ne peuvent pas étre atteints de maniere
suffisante par les Etats membres mais peuvent, en raison de ses dimensions
et de ses effets, | ‘étre mieux au niveau de /’Union, celle-ci peut prendre des
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mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré a | article 5 du
traitt sur [’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excede
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Article 16
Usage de la marque

1. Si, dans une période de cing ans suivant la date a, laquelle la
procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas‘faitid’objet par
le titulaire d’un usage sérieux dans I’Etat membre concerné pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou Siun tel tsage
a été suspendu pendant une période ininterrompuetde cing ans, la marque
est soumise aux limites et sanctions prévues a‘larticle 1%, a“l’artiele 19,
paragraphe 1, a l’article 44, paragraphes,l et, 2, etya, I’article 46,
paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Lorsqu’un Etat membre prévoit des“procédures @ opposition aprés
I’enregistrement, la période de cing ans visée au paragraphe 1 est calculée
a partir de la date a laquelle da,margue ne peut, plus faire I’objet d’une
opposition ou, si une opposition,a été,formée, a partir de la date a laquelle
une décision cloéturant lagrocédure doppesition est devenue définitive ou
| 'opposition a été retiree.

3. En ce quigconeerne les, marques qui ont fait |’objet d’un
enregistrement.internationaketayanteffet dans | ’Etat membre, la période de
cing ans visee aumparagraphe 1'est calculee a partir de la date a laquelle la
marque népeut plus faire 1’objet d’un rejet ou d’une opposition. Si une
opposition,a étéformee, otksi une objection fondée sur des motifs absolus ou
relatifsia été\notifiée,la période est calculée a partir de la date a laquelle
une décision “cloturant la procédure d’opposition ou une décision
eoncernant les motifs absolus ou relatifs [Or.7] de refus est devenue
définitive ou a laquelle | 'opposition a été retirée.

4.5, Ladate du début de la période de cing ans visée aux paragraphes 1 et
2 est'inscrite dans le registre.

55¢ Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 :

a. l’'usage de la marque sous une forme qui difféere par des eléments
n’altérant pas son caractére distinctif dans la forme sous laquelle
celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi
au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

b. I’apposition de la marque sur les produits ou sur leur
conditionnement dans I’Etat membre concerné dans le seul but de
| 'exportation.
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6. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré
comme fait par le titulaire.

Article 17
Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefacon

Le titulaire d 'une marque ne peut interdire | 'usage dun signe que dans la mesure
ou il n’est pas susceptible d’étre déchu de ses droits conformément a | article 19
au moment oul | ‘action en contrefacon est intentée. A la demande du«défendeur, le
titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de“gingyans ayant
précédé la date d’introduction de I’action, la marque a fait fiebjethd ‘Un usage
sérieux, tel que prévu a | article 16, pour les produits ou les serviceSyounlesquels
elle est enregistrée et que le titulaire invoque a |’appuitde son actiony, ou,quil
existe de justes motifs pour son non-usage, sous ¥éserve,que la proeédure
d’enregistrement de la marque ait été, a la date d’mtreduction, de,l action,
terminée depuis au moins cing ans.

Déchéance des droits conférés par la marque
Article 19
Absence d’usage sérieux commemotif de déchéance

1. Le titulaire d’une marque peut étre déchinde Ses droits si, pendant une période
ininterrompue de cing ans, la,marque'n’a pas fait | 'objet d 'un usage sérieux dans
| 'Etat membre conceraé poun,les, produits ou les services pour lesquels elle est
enregistree et qu il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2. Nul ne peutsfairewaloir quedle titulaire d 'une marque est dechu de ses droits si,
entre |’expiration, deylaspériode de cing ans et la présentation de la demande en
déchéancerlanmarque afait|l ‘'objet d 'un commencement ou d’une reprise d ‘'usage
Sérieux.

3. Le commencement ou la reprise d’ usage qui a lieu dans le délai de trois mois
avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commengant a courir
au plus,tét a ’expiration de la période ininterrompue de cing ans de non-usage,
n’est pasyprisen considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou
la reprise de | 'usage interviennent seulement aprés que le titulaire a appris que la
demande en dechéance pourrait étre présentée. [Or. 8]

Article 44
Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d ‘opposition

1. Dans une procédure d’opposition au titre de | article 43, lorsque, a la date de
dépdt ou a la date de priorité de la marque postérieure, la période de cing ans
durant laquelle la marque antérieure devait faire |’objet d’un usage sérieux, tel
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que prévu a |l article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé
opposition fournit, sur requéte du demandeur, la preuve que la marque antérieure
a fait 1’objet d 'un usage sérieux, tel que prévu a | article 16, durant la période de
cing ans ayant précédé la date de dép6t ou la date de priorité de la marque
postérieure, ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. En |’absence
d’une telle preuve, | ‘opposition est rejetée.

Article 46
Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure de nullité fondée sur I ’existence d’une marquesenregistrée
dont la date de dépdt ou la date de priorité est antérieureyyle tittlairende cette
marque antérieure fournit, sur requéte du titulaire de lasmarque postérieure, la
preuve que, durant la période de cing ans ayant précédéla date de sa‘demande en
nullité, la marque antérieure a fait |’objet d’un usage ‘sérieux, el que, prévu a
I’article 16, pour les produits ou les services pour lesquels,elle,est enregistrée et
qui sont invoqués a | appui de la demande, od qu ‘il ‘existait de justes motifs pour
son non-usage, sous réserve que la progédure dienregistrement de la marque
antérieure soit, a la date de la demande en nullité, terminée, depuis au moins cing
ans.

2. Lorsque, a la date de dép6t ou'a la date de prioritéxde la marque postérieure, la
période de cing ans durant laguelle la marque antérieure a da faire | 'objet d’un
usage sérieux, tel que prévu a,l article 16, a‘expiré, le titulaire de la marque
antérieure fournit, outré» la“preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent
article, la preuve que“la marguesa, fait®l ‘objet d’un usage sérieux durant la
période de cing ans ayantyprécedé la date de dépbt ou la date de priorité de la
marque, ou qu.'il'existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En |'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullite
fondée sur | existence,d 'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque anterieure n’a fait I ‘objet d 'un usage conforme a I article 16 que
pour une partieades produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle
n ‘estreputée enregistrée, aux fins de | 'examen de la demande en nullité, que pour
cette partiexdes produits ou des services.

2. LaCour a constaté que, dans le cadre d’une procédure de nullité, c’est au
titulaire de la marque gu’incombe la charge de la preuve du non-usage.

S’agissant des marques de 1’Union, la Cour a jugé ce qui suit dans |’affaire
Centrotherm :

« 52 Par son deuxiéme moyen et par la premiere branche de son troisiéme
moyen, qu’il y a lieu de traiter conjointement, Centrotherm Systemtechnik
soutient, en substance, que, en jugeant que, dans le cadre d une procédure
de déchéance, I'OHMI n’est pas appelé a examiner d’office les preuves de

10
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| ’'existence d’un usage sérieux de la marque antérieure, mais que la charge
de la preuve d’une telle existence incombe au seul titulaire de cette marque,
et en ayant omis, de ce fait, de sanctionner la chambre de recours pour
n’avoir pas pris en compte |’ensemble des éléments de preuve en sa
possession, le Tribunal a méconnu les articles 51, paragraphe 1, sous a), et
76, paragraphe 1, du réglement n°® 207/2009. [Or. 9]

A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, ainsi qu il ressort
de I article 15 du reglement n°® 207/2009, lorsque le titulaire d’une marque
communautaire n’a pas fait de celle-ci un usage serieux dans [’Union
européenne dans un délai de cing ans a compter de son enregistrement,
celui-ci s’expose, sauf juste motif pour le non-usage, aux sanctions prevues
par ce reglement, a savoir, notamment, la déchéance dudroit,desmarque:

Il résulte du considerant 10 dudit reglement que le\Jégislateur de /'Union a
entendu soumettre le maintien des droits liéssa,la marque communautaire a
la condition qu ‘elle soit effectivement utilisée, Une margue, communautaire
qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle asla .concurrence en limitant
| ’éventail des signes qui peuvent étre enregistrés pard,autres en tant que
margue et en privant les concurrents,de la possihilite'd, utiliser cette marque
ou une marque similaire lors de lasmisesur le marehé intérieur de produits
ou de services identiques .ou Similalressa ceux qui sont protéges par la
margue en cause (voir arrét du 19'décembre2012, Leno Merken, C-149/11,
point 32).

En deuxieme lied, les articles 42y paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du
reglement n° 207/2009_precisent expressément que la preuve de |’usage
sérieux ou des justes motifs de non-usage incombe au titulaire de la marque
concernée, “Seus \peiney, de, rejet de 1’opposition ou de la demande
d’annulation.

A “cet égard, Na “circonstance que, a la différence des articles 42,
paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du reglement n o 207/2009, | article 51,
paragraphe 1, de“ce réglement ne spécifie pas que la preuve de |’usage
sérieuxyoumde |’existence de justes motifs de non-usage incombe audit
titulaire \\ne saurait, contrairement a ce que suggere Centrotherm
Systemtechnik, étre interprétée en ce sens que le législateur de /’Union
aurait entendu exclure ce principe afférent a la charge de la preuve dans le
cadre de la procédure de déchéance.

L absence, a larticle 51, paragraphe 1, du reglement n o 207/2009, de
précisions en ce qui concerne la charge de la preuve s’explique, au
demeurant, sans difficultés eu égard a la circonstance que |’objet du
paragraphe 1 de cet article 51, intitulé “Causes de déchéance”, consiste a
énoncer les motifs de déchéance de la marque, ce qui n’appelle pas | 'apport
de précisions relatives a la question de la charge de la preuve.

11
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En revanche, les articles42 et 57 de ce reglement constituent des
dispositions de nature essentiellement procédurale. Or, il convient de
relever que le paragraphe 2 de chacun de ces articles a pour objet
specifique d’encadrer ce qui s ’apparente a un incident de procédure soulevé
par la partie défenderesse qui entend mettre en doute le titre du demandeur
a poursuivre la procédure qu’il a initiée.

C’est en raison d’un tel contexte procédural, qui est spécifiqgue aux
procédures d’opposition et d’annulation, que le législateur de /’Union a
prévu, aux fins de permettre le réglement de tels incidents de, procedure,
dont la solution revét un caractére préalable a la poursuite deyla‘procédure
principale sur laquelle ils se greffent, que la preuve de egyguetla marque
antérieure a fait 1'objet d’un usage sérieux doit étre rapportées parde
titulaire de celle-ci et que, a défaut d’une telle preuve, Koppesition ‘eu la
demande en nullité sont rejetées.

En revanche, le fait que tout incident precédural de,cette nature soit par
hypothese exclu dans le cadre d’une procédure, de. déchéance justifie
aisément que, bien que I article 57 du,réglement n'e,20%/2009 concerne tant
les procédures de déchéance que les proeédures d’annulation, une
disposition telle que le paragraphe 2.«e cet article soit limitée a ces
derniéres procédures. [Or. 10]

En troisieme lieu, force estade constater,\que le principe, dont font ainsi
incidemment état les,articles 42, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du
reglement n o 207/2009,selon lequel il incombe au titulaire de la marque
antérieure d’apporter la preuve,de IPusage sérieux de celle-ci, se borne en
réalité a traduiresce 'que postulent le bon sens et un impératif élémentaire
d efficacité 'de,Ja procédure.

Eneeffet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains
cas, le seul, ayméme d’apporter la preuve d’actes concrets permettant
deétayer I’affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque
ou d¥exposer lesjustes motifs du non-usage de celle-ci. Il en va notamment
ainsi des pieees justificatives propres a établir un tel usage, dont la régle 22,
paragraphe 4, du reglement n 0 2868/95 comporte une énumération
exemplative, telles que les emballages, les étiquettes, les baremes de prix,
les /catalogues, les factures, les photographies ou les annonces dans les
journaux.

Ainsi, il peut étre déduit d’une lecture combinée des articles 15, 42,
paragraphe 2, 51, paragraphe 1, et 57, paragraphe 2, du reglement
n°207/2009 que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une
marque, c’est au titulaire de cette derniére, et non a I’'OHMI agissant
d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir 1’'usage sérieux de ladite
marque.
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64 De méme, il y a lieu de conclure, a cet égard, que, en ce que la régle 40,
paragraphe 5, du reglement n° 2868/95 énonce que la preuve de |’usage
sérieux doit étre apportée par le titulaire de la marque, cette regle se borne
a expliciter un principe afférent a la charge de la preuve qui, sans
méconnaitre le reglement n°207/2009, procede, au contraire, des
dispositions et de | 'économie de ce dernier ».

(Arrét du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et
centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593)

Dans la decision Oberbank, la Cour a étendu aux marques nationales cette
jurisprudence rendue sous I’empire de I’ancienne directive sur leSsmarquess

« 62 Par sa troisieme question, la juridiction de renvoi demande, en, substance, si
I"article 3, paragraphe 3, premiére phrase, de la‘directive 2008/95 doit étre
interprété en ce sens qu’il s’oppose a ce que,.dans le eadre'd une procedure
de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqurelle est dépourvue
de caractere distinctif intrinséque et que le titulaire de cellesci ne parvient
pas a démontrer que cette marque avait acquis, avanta date du dépot de la
demande d’enregistrement, un caractére distinetif par |’usage qui en avait
été fait.

63 Oberbank, Banco Santander et Santander, Consumer Bank ainsi que le
gouvernement espagnol, considerent ‘gue, dans le cadre d 'une procédure de
nullité, la charge degla preuve'du caractéere distinctif acquis par |’usage de
la marque contestée “doit reposer sur le titulaire de cette marque. Le
gouvernement polanais estime, en revanche, que la réponse a cette troisieme
question reléve de,la'séule compétence des Etats membres, conformément au
considérant 6,de la directive 2008/95.

64 DSGV'et la‘€ommission‘doutent de la recevabilité de cette question. A titre
subsidiaire, DSGV'soutient que, dans le cadre d 'une procédure de nullite, la
charge de laypretve doit reposer sur le demandeur. La Commission estime,
en substance, que rien ne s’oppose a ce que la charge de la preuve repose
sur le titulaire de la marque concernée.

65, Attitregliminaire, il convient, pour les motifs déja exposés au point 52 du
présent arrét, d ‘écarter les objections de DSGV et de la Commission portant
sur la recevabilité de la troisieme question et de répondre a cette derniére
sur la base du constat effectué par la juridiction de renvoi, selon lequel le
droit allemand doit, en |’occurrence, étre interprété en ce sens que la
République fédérale d ’Allemagne n’a pas transposé dans son droit national
la faculté prévue a | article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive
2008/95. [Or. 11]

66 Sur le fond, il convient de relever que, certes, le considérant 6 de la
directive 2008/95 énonce, notamment, que les Etats membres devraient
garder toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant la
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nullité des marques acquises par |’enregistrement et pour déterminer, par
exemple, la forme des procédures de nullite. Toutefois, il ne saurait en étre
déduit que la question de la charge de la preuve du caractere distinctif
acquis par l'usage dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur
|'article 3, paragraphe 1, sous b), ¢) ou d), de la directive 2008/95 constitue
une telle disposition de procédure relevant de la compétence des Etats
membres.

En effet, si la question de la charge de la preuve du caractére distinctif
acquis par |’'usage d’une marque dans le cadre d’une procédure de nullité
visant ladite marque relevait du droit national des Etats\membres, il
pourrait en resulter, pour les titulaires de marques, une protection variable
en fonction de la loi concernée, de sorte que | objectifydunes, “méme
protection dans la législation de tous les Etats, membres, wisé au
considérant 10 de la directive 2008/95 et qualifié,de “fondamenta/” par
celui-ci, ne serait pas atteint (voir, par analogie, arrets,Class,International,
C-405/03, EU:C:2005:616, point 73 etdjurisprudence ‘citée,” ainsi que
H. Gautzsch GroRhandel, C-479/12, EU:C:2014:75ppoint 40).

Eu égard a cet objectif ainsi qu'a lastructure etya | ‘éeonomie de | article 3,
paragraphe 3, de la directive 2008/95nil¢convient de constater que, dans le
cadre d’une procédure de nullité, la,charge de la preuve du caractére
distinctif acquis par |’usage de ‘la marquescontestée doit incomber au
titulaire de cette marque, quitinvoque ¢e caractere distinctif.

En effet, premierement, “tout, comme | acquisition par une marque d’un
caractere distinctif,par IFusage,constitue, dans le cadre d’une procédure
d’enregistrement,sune’ exception ‘aux motifs de refus édictés a | article 3,
paragraphe Iy, sous b), ¢), ou d), de la directive 2008/95 (voir, en ce sens,
arrét, Bovemij, “Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, point21),
| ’acguisition parunesmarque d’un caractére distinctif par 1’'usage constitue,
dans le cadre d*unesprocédure de nullité, une exception visant a écarter les
maotifs, de nullité prévus a cet article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d). Or,
des larsygu’il, s’agit d’une exception, il incombe a celui qui entend s’en
prévaloir dapporter la preuve justifiant son application.

Deuxiemement, force est de constater que c’est le titulaire de la marque
contestée qui est le mieux a méme d’apporter la preuve des actes concrets
permettant d’étayer |’affirmation selon laquelle sa marque a acquis un
caractéere distinctif du fait de son usage. Il en va ainsi, notamment, des
éléments propres a établir un tel usage, dont la jurisprudence rappelée aux
points 40 et 41 du présent arrét comporte une énumération exemplative, tels
que ceux relatifs a I’intensité, |’étendue et la durée de |’'usage de cette
marque ainsi qu’a l’importance des investissements réalisés pour la
pPromouvoir.
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Par conséquent, lorsque le titulaire de la marque contestée est appelé par
|’autorité compétente a produire la preuve de | ’acquisition, par une marque
dépourvue de caractére distinctif intrinséque, d’un caractere distinctif par
I’'usage et ne réussit pas a apporter cette preuve, la nullité de ladite marque
s’impose.

Les motifs pour lesquels le titulaire de la marque ne parvient pas a produire
cette preuve sont sans incidence a cet égard. Dans le cas contraire, il ne
saurait étre exclu qu’une marque puisse continuer a bénéficier de la
protection accordée par la directive 2008/95, alors méme que, tembant sous
le coup de I'un des motifs de nullité prévus a Il article 3, ‘paragraphe 1,
sous b), ¢) ou d), de cette directive, elle n’est pas apte a rempliria fanction
essentielle de la marque et n’est pas, par conséquenty, susceptible, dvétre
protégée au titre de ladite directive. Pour cette mémeyraisen, contrairement
a ce que DSGV prétend, [Or. 12] une telle charge de la pretve ne se heurte
pas au principe de protection de la confiance, [égitime duntitulaire de la
marque.

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du peint 61 du présentsarrét, dans le cadre
de larticle 3, paragraphe 3, premiere phrase,“de laydirective 2008/95, il
convient, afin d’apprécier si uné marque@ acquis un caractere distinctif par
I’'usage, d’examiner si un tel caractere avété acquis avant la date du depdt
de la demande d ‘enregistrement de‘cette margue.

Il résulte de ce quippréeeede ‘qu’il convient de répondre a la troisieme
question que, lorsgu un.Etat'membre n’a pas fait usage de la faculté prévue
a larticle 3, qparagraphe,3,seconde phrase, de la directive 2008/95,
I’article 3,_paragraphe 3, premiére phrase, de ladite directive doit étre
interprété emce sens,qwil ne s’oppose pas a ce que, dans le cadre d’une
procédure'de nulité;, [aymargue contestée soit déclarée nulle lorsqu elle est
dépourvue de'caractere distinctif intrinséque et que le titulaire de celle-ci ne
parvient pas a démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du
dépot,de la demande d’enregistrement, un caractéere distinctif par |’usage
qui en avait été fait. »

(@rrét du 19juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13,
EU:C:2014:2012)

Enfin, [a:Cour a jugé méme dans le cadre d’une procédure civile d’annulation telle
que la présente procédure que c’est au titulaire de la marque qu’incombe la charge
de la preuve :

« 73 Par sa sixiéme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si

I’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit étre interprété en ce
sens que la charge de la preuve du fait qu’une marque a fait |’objet d’un
“usage sérieux”, au sens de cette disposition, pese sur le titulaire de cette
marque.
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La juridiction de renvoi précise, a cet égard, que, conformément aux
principes généraux de la procédure civile applicables en Allemagne, dans
I ’hypothése d’une demande de déchéance d’une marque pour non-usage, la
charge de la preuve du non-usage de la marque visée incombe a la partie
demanderesse, le titulaire de cette marque étant seulement tenu d exposer,
de fagon compléte et circonstanciée, la maniere dont il en a fait usage, sans
toutefois en fournir la preuve.

Il'y a lieu de relever que, certes, le considérant 6 de la directive 2008/95
énonce, notamment, que les Etats membres devraient gardertoute liberté
pour fixer les dispositions de procédure concernant la déchéance des
marques acquises par | ’enregistrement.

Toutefois, il ne saurait en étre déduit que la question de lacharge“de la
preuve de l’'usage sérieux, au sens de |’articled2, paragraphe 1,%de la
directive 2008/95, dans le cadre d’une procédure portant suria déchéance
d’une marque pour non-usage constitue unetelle, disposition de procédure
relevant de la compétence des Etats membres (voik, par analogie, arrét du
19 juin 2014, Oberbank e.a., C-227/13 ety C-218/18; ‘EU:C:2014:2012,
point 66).

En effet, si la question de la chargede 1a preuve de I’'usage sérieux d’une
marqgue dans le cadre d’une procedure de déchéance pour absence d’usage
visant cette marque releyait du droit hational des Etats membres, il pourrait
en résulter, pour les, titulaires, de marques, une protection variable en
fonction de la loid€oncernée, de soxte que | ‘'objectif d’'une “méme protection
dans la législationde tous\les«Etats membres ”, visé au considérant 10 de la
directive 2008/95net ‘qualifiéyde “fondamental ” par celui-ci, ne serait pas
atteint (voir,'par analogie, arrét du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13
et C-218/18, EU?€:2014.:2012, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

Il "doit aussi ‘étren.rappelé que, dans l’arrét du 26 septembre 2013,
Centrothermy, Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions
(C-610/11 P, EUC:2013:593, point 61), [Or. 13] la Cour a jugé, s agissant
de la déchéance d’une marque de /’Union, que le principe selon lequel il
incembe’au titulaire de la marque d’apporter la preuve de I’usage sérieux
de“celle=ei se borne en réalité a traduire ce que postulent le bon sens et un
impératif élémentaire d ‘efficacité de la procédure.

La Cour en a déduit qu il incombe, en principe, au titulaire de la marque de
[’Union visee par une demande de déchéance d ‘établir I’usage sérieux de
cette marque (arrét du 26 septembre 2013, Centrotherm
Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11P,
EU:C:2013:593, point 63).
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80 Or, ces considérations sont également valables, s’agissant de la preuve de
I'usage seérieux, au sens de larticle 12, paragraphe 1, de la directive
2008/95, d’une marque enregistrée dans un Etat membre.

81 En effet, force est de constater que c’est le titulaire de la marque contestée
qui est le mieux a méme d’apporter la preuve des actes concrets permettant
détayer I’affirmation selon laquelle sa marque a fait |’objet d’un usage
sérieux (voir, par analogie, arrét du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13
et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 70).

82 Par conséquent, il y a lieu de répondre a la sixiéme“question que
I’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit étresinterprété en ce
sens que la charge de la preuve du fait qu’une marque a faity ‘'objet'd ‘un
“usage sérieux”, au sens de cette disposition, pese‘sur le,titulaire,dexcette
marque. »

(Arrét du 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 “et €-721/18y, EU:€:2020:854,
ci-apres I’« arrét Ferrari »).

I1. Ledroit allemand

1. En vertu de [Iarticle 55,9 paragraphe,l,sdeuxiéme phrase, pointl, du
Markengesetz (loi relative aux marques),s\toute,personne peut former un recours
visant a faire prononcer la déehéance au titre de I’article 49 de cette loi, dans la
mesure ou elle invoque, leaonsusage, de la ‘marque. En vertu de I’article 49,
paragraphe 1, de la loi‘sur les'margues, unge déchéance ouvrant droit a la radiation
se produit lorsque, aw,coursyd’une peériode de cing ans, la marque n’a pas fait
I’objet d’un usage continu sérieuxtau sens de I’article 26 de cette loi ; un seul
usage sérieux suffit. pourécarter, lé droit a radiation de 1’adversaire S’agissant des
groupes de produits dentul'estfait usage.

2. En vertu de layjurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice,
Allemagne);, la charge<de I’exposé des faits et la charge de la preuve dans les
recours en annulation de droit civil (étaient) aménagées en ce sens que la partie
requérante devait tout d’abord exposer de maniére étayée le non-usage (voir arréts
BGH I'ZR"91/13 et 178/16). Il était admis a cet égard que la requérante, au titre de
la charge, de I’exposé des faits, devait effectuer elle-méme, par ses propres
moyensydune enquéte suffisante pour clarifier la question de savoir si son
adversaire utilisait ou non une marque d’une maniére propre a assurer le maintien
des droits. Le titulaire de la marque pouvait alors étre soumis a une charge de
I’exposé des faits secondaire, car 1’auteur du procés est réguliérement susceptible
de n’avoir aucun apercu des processus commerciaux internes de son adversaire.

« C’est a la requérante qu’incombe la charge de I’exposé des faits et la
charge de la preuve s’agissant des conditions du recours en annulation
[omissis]. Néanmoins, en vertu du principe de bonne foi prévu a
I'article 242 du BGB [Burgerliches Gesetzbuch (code civil)], principe qui
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s’applique également en droit procédural, la partie défenderesse a un
recours en annulation peut étre soumise a une obligation procédurale de
fournir des explications. Cette obligation est subordonnée au fait que le
demandeur a l’annulation n’a pas de connaissance précise des [Or. 14]
conditions de |’'usage de la marque et qu’il ne dispose pas non plus de la
possibilité d éclaircir les faits par lui-méme [omissis] ».

(BGH, arrét du 10avril 2008- 1 ZR167/05- point19, juris-—
LOTTOCARD)

D. L’objet du litige

La présente demande de décision préjudicielle porte sur Rinterprétation,denla (ou
des) directive(s) sur les marques dans le contexte des,procédures nationales en
annulation pour non-usage qui visent des marques nationalessDans™l’arrét du
22 octobre 2020, Ferrari (C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854), la'Cour a, dans
ces procédures, fait peser la charge de la preuve sur legtitulaire de laymarque.

La présente chambre considere que,fa la lumiére “de “eette décision, la
jurisprudence du Bundesgerichtshof (Courfédérale deyjustice) qui a été décrite
s’agissant de la charge de la preuve n’est plusidéfendable.”La question de savoir si
le droit national peut continuer affaire peser sur le requérant la charge de I’exposé
des faits reste toutefois ouverte. L'a présente chambre estime que tel est le cas.

Plus précisément :

I1l. Le droit procédural national, la restriction par le principe d’effectivité

A cet égard, il est probable que,‘en principe, le droit procédural, et ce également
au titre gde. la_ directive sur. les marques, reléve de la compétence des Etats
membres. Le considérant42 de la directive le confirme. Ce principe est cependant
limité par les régles,générales du droit de 1’Union, en particulier par I’interdiction
de discrimination et par le principe d’effectivité (jurisprudence constante depuis
Paréthdu 2% septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 a 215/82,
EU:C:1983:233, [omissis], points 17 et 22).

Si le principe d’égalité de traitement n’est pas affecté en I’espéce, la question se
pose de savoir si le fait d’imposer la charge de I’exposé des faits au requérant
violerait I’« effet utile » de la directive sur les marques.

IV. Les concepts distincts de charge de I’exposé des faits et de charge de la
preuve en droit allemand

L’obligation d’exposer les faits impose a une partic d’étre aussi concrete que
possible dans les observations gu’elle est en mesure de présenter. La partie a qui
incombe la charge de I’exposé des faits en vertu de [article 138 du
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Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) perd le proces si elle ne s’acquitte
pas de cette charge. Le droit procédural allemand a en particulier développé
également une charge de I’expose des faits secondaire. Celle-ci vise & imposer aux
deux parties de présenter les observations qu’elles sont effectivement en mesure
de présenter. A cet égard, la jurisprudence connait également des obligations de
faire des recherches dans son propre champ d’action.

Ce qui précede doit étre distingué de la question de savoir qui, lorsque les deux
parties exposent de maniere suffisamment concréete leur point de vue, supporte la
charge de la preuve. Si, aprés avoir administré les preuves, le tribunal ne sait pas
si, au final, il peut donner foi aux éléments de preuve du requérant malgré les
preuves allant en sens contraire présentées par le défendeur, c’est la partie a qui
incombe la charge de la preuve qui perd (c’est ce que I’on appelle, lesnomliquet):
[Or. 15]

La charge de I’expose des faits et la charge de la_preuvedoiventen,principe étre
distinguées. Le droit allemand comporte plusieurs exemplesndans®lesquels la
charge de I’exposé des faits et la charge de la preuve seat.congues différemment et
il différencie la charge de I’exposé des faits en e sens que, chaque partie doit
présenter des observations sur les faits dent elle a cennaissance ou qui peuvent
étre recherchés en fournissant un effort'raisonnable.

Un exemple a titre d’illustration

Dans la législation sur les droits d’autedr, il est admis qu’un titulaire de
droits qui craint upe atteinteza ses,droits par le biais du partage de fichiers
supporte la charge initiale “deyl’exposé des faits. Ainsi, il doit d’abord
présenter des observations ‘concrétes sur le fait qu’il a constaté une telle
infraction ausmoyenid’tne adresse IP déterminée et qu’il a pu attribuer cette
adresse, par “l*ntermédiaire du fournisseur, a une connexion privée
déterminée.

ke titulaire de la‘connexion internet en cause est alors soumis a une charge
de Fexposé des*faits secondaire. Il doit présenter des observations sur la
guestion de,savoir qui exactement a utilisé la connexion a la date constatée
et ‘comment. A cette fin, il doit également, le cas échéant, effectuer des
enquétes dans son ressort.

Sidl’une des deux parties ne parvient pas a s’acquitter de la charge de
I’exposeé des faits qui lui incombe, elle perd le proces.

Si I’exposé des faits des parties est suffisamment concret, le tribunal
administre les preuves produites et les apprécie. Si le tribunal ne peut pas se
former de conviction a partir des preuves administrées, c’est la partie a qui
incombe la charge de la preuve qui perd le proces.

La présente demande de décision préjudicielle concerne uniquement la charge de
I’exposé des faits et ne concerne pas la charge de la preuve.
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V. La charge de I’exposé des faits dans les procédures d’annulation visant
des marques allemandes

La seule question qui se pose en I’espéce est de savoir si, en droit de 1’Union, il
peut étre imposé au requérant, dans les procédures d’annulation pour non-usage
qui sont prévues par le droit des marques national, une charge de I’exposé des
faits initiale, ou, a tout le moins, secondaire, apres que la défenderesse a déja
effectué un exposé assez détaillé sur I’usage.

1. De I’avis de la présente chambre, la directive sur les marques ne centient pas de
regle sur la charge de I’exposé des faits. Elle considéere en partieulier qu’il ne
découle pas de la directive sur les marques, du moins pas obligateirementiau sens
de I’exigence d’effectivité, qu’aucune exigence quelle qu’elle, soit ne puisseétre
imposée au requérant, dans le cadre d’une procédure d’annulation,.en ce qui
concerne le caractére étayé de son recours.

La Cour justifie son point de vue sur la charge de,la“pretuve, qui n’est pas
expressément réglementée dans la directive suf les margues, par une.analogie avec
le reglement sur la marque de 1’Union et, en outreppar argument selon lequel la
question de la charge de la preuve doit étre réglementée dedla méme maniére dans
tous les Etats membres, afin de nespas, porter, atteintézau niveau de protection
résultant de cette directive. Selon la Cour, la.charge de la preuve du titulaire de la
marque découle d’un principe gui « se berne en réalité a traduire ce que postulent
le bon sens et un imperatif élémentaire d’efficacité de la procédure ».

Selon 1’avis provisoire.de la'présente chambre, ces deux arguments ne concernent
pas la charge de I’exposé des faits

a) La présente chambre, considére que le bon sens et I’efficacité de la procédure,
les deux motifs,qui, eonstituentyla clé de vodlte de la jurisprudence de la Cour,
imposent.de‘continuera interpréter la charge de I’exposé des faits [Or. 16] en tant
que tempérament, conformement a la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour
fedérale de justice),qui‘a été exposée ci-dessus.

En effet, lesyintéréts bien compris des deux parties doivent étre mis en balance.
Par “conséquent, le requérant devrait d’abord prendre lui-méme la peine de
verifierhdansda mesure ou il lui est possible de le faire et ou cela est approprié, si
le défendeur fait ou non usage de la marque en question. Ce n’est qu’apres une
telle recherche et les observations étayées qui s’y rapportent qu’il apparait
opportun que la partie défenderesse soit tenue de divulguer sans la moindre lacune
I’'usage qu’elle fait de sa marque.

Si tel n’était pas le cas, dés lors que le droit procédural n’exige pas d’intérét a agir
concret pour les recours en annulation, n’importe quelle partie pourrait
contraindre n’importe quel titulaire de marque a divulguer quel usage celui-ci fait
de sa marque. En droit allemand comme au titre des directives, « toute personne »
peut introduire un recours en annulation. Le risque qu’il soit abusé de cette
possibilité de recours est donc grand si I’on ne veut imposer au requérant dans une
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premiére étape aucune obligation quelle qu’elle soit de présenter des observations,
si ce n’est la phrase « La défenderesse ne fait pas usage de ses marques ».

Il est impose au titulaire de la marque attrait en justice de fournir des efforts
considérables, a savoir rechercher tous les cas d’usage au cours des cing derniéres
années dans tous les domaines dans lesquels il utilise la marque qui lui appartient
en propre.

La chambre de renvoi estime donc qu’il apparait raisonnable et opportun
d’imposer au requérant de vérifier d’abord lui-méme d’une manieresappropriée si
un non-usage de la marque par le titulaire de celle-ci existe a touttle moins. Elle
estime que le requérant doit procéder a cet effet a un examen ‘adaptesa la,nature
propre de la marque concernée et en rendre compte dans le recours»Ce n’est,que
par de telles observations concretes sur le fond qu’il ‘declenchela charge de
I’exposé des faits qui incombe a la défenderesse. 1l est. également admis»a cet
égard que des observations concretes présentéesppar ‘une, partiey appellent la
réplique concréte de I’autre partie.

La présente affaire met cette problématique en lumieres, la‘défenderesse exploite
une chaine fixe de 46 hypermarchés en Allemagne, et,“en tant que détaillant
possédant une gamme complete, vendrde,nombreux produits « non alimentaires ».
A tout le moins selon ses observations,et les,éléments de preuve versés au dossier
a ce jour, elle fait usage de ladmarque‘verbale «maxus » en tant que sa propre
marque pour un grand nombre ‘de ‘produits‘dans un grand nombre de classes de la
classification de Nice. Sur,internet,sla défenderesse n’a qu’une faible activité.
Dans le cadre de la procedure, ‘la requérante s’est jusqu’a présent contentée
d’effectuer une bréve,reeherchesxsuriGoogle et de vérifier un seul résultat, a savoir
celui relatif a un_ magasin de boissons prés de Munich (Allemagne).

La présente chambre ‘estimesguedpar cette maniere de procéder, la requérante ne
s’est passacquittée de la chargetde I’exposé des faits qui lui incombe. Dans le cas
d’une marque telle que celle en question, il aurait été possible et raisonnable pour
la réquérante d’inspecter de maniére aléatoire au moins deux ou trois des grands
magasins de ‘la defenderesse, afin de veérifier I’usage des marques en question. En
effet, \lJa marguesen question est une marque appartenant en propre a la
défenderesse qui convient & de nombreux produits (dite « white label ») et celle-ci
est'non pas un-commercant en ligne, mais un grand magasin fixe.

La présente chambre estime que la question de I’adéquation de I’étendue de la
charge de I’exposé des faits ne peut étre tranchée qu’individuellement et au cas
par cas par le juge national. Par exemple, dans I’arrét Ferrari, qui portait sur la
charge de la preuve, il s’agissait d’une marque pour laquelle il était possible
d’avoir une vue d’ensemble des domaines et des marchés de produits, de méme
que de I’'usage de cette marque sur ces marchés. Il en va tout autrement s’agissant
des marques appartenant en propre a un supermarché (« white labels »). Une
grande variété de marchés et de produits sont en cause dans un tel cas. [Or. 17]
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Si la requérante n’était soumise a aucune obligation concrete quelle qu’elle soit
d’effectuer des recherches et de présenter des observations au sens qu’implique la
charge de I’exposeé des faits, elle pourrait sans effort contraindre la défenderesse a
présenter des observations étayees sur 1’usage que fait celle-ci de sa propre
marque, en la faisant renoncer a des secrets commerciaux et en lui faisant fournir
un effort de recherche important. La chambre estime qu’il en résulterait un abus
potentiel.

Certes, il faut tenir compte du fait que le recours en annulation répond a I’intérét
géneral de ne protéger des marques de maniere exclusive que si elles sont aussi
utilisées. En outre, la loi allemande autorise le recours en annulation Sans exiger
d’intérét a agir propre. Cependant, les intéréts légitimes d’un titulairede ‘marque
de se voir attrait en justice non pas au petit bonheur la chance, mais, également
lorsque la partie requérante « a fait ses devoirs », devraient plaiderien faveur de
soumettre I’auteur du procés a une certaine exigence d’exposeries faits.

Cette vision des choses est également soutenuespar, la‘coneeption devla directive
sur les marques : les articles 17, 44 et 46 defcelle-Civprécisent que le moyen de
défense tiré du non-usage peut étre soulevéidans lesyprocédures actives du titulaire
de la marque qui y sont visées et que c’est\a ce derniengu’incombe la charge de la
preuve. Si, par exemple, le titulaire d’une,margue souhaite se défendre contre une
contrefacon, il devrait donc égalementJui incomber la charge initiale de I’exposé
des faits pour ce qui concerne Ja Circonstance qu’thfait a tout le moins usage de la
marque, en réponse au moyen deyzdéfensesinvoque par I’auteur potentiel de la
contrefacon. Il en va de méme s*agissant des procedures décrites aux articles 44 et
46 de la directive sur des marques.nC’est,donc le titulaire de la marque qui, dans
chaque cas, détermine,|’étendue‘de la:procédure.

Dans la procédure civile en annulation en tant que procédure passive du titulaire
de la marque, la'situation est'completement différente : d’une part, cette proceédure
n’est passréglementée ‘partla directive, ce qui plaide contre une restriction de la
charge de I’expese des faits qui incombe a I’auteur du proces. L’effet utile de la
directive, sur les marques n’est donc, a contrario, pas affecté par la charge de
I’exposé des faits qui, dans la procédure civile en annulation, incombe a I’auteur
du“proees. Dautre part, c’est I’auteur du proces qui y détermine la portée de la
contestation visant la marque prétendument inutilisée du titulaire. La chambre
estime par conséquent que, dans cette situation, il est nécessaire que la partie
requerante présente a tout le moins des observations étayées, fondées sur des faits,
afin de ne pas laisser la procédure en annulation devenir totalement illimitée. Cela
suppose que I’auteur du proces effectue une recherche précontentieuse adaptée.

En outre, il convient de noter que la directive prévoit expressément une procédure
administrative de nullité devant I’office des marques. Celle-ci est d’ailleurs
garantie par le droit allemand. Dans une procédure civile en annulation qui n’est
ni requise ni réglementée par la directive, I’effet utile de la directive sur les
marques n’exige donc pas de fixer a zéro la charge de I’exposé des faits qui
incombe au requérant.
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b) L avis provisoire de la chambre n’est pas affecté par le second argument de la
Cour, selon lequel, dans le cadre de la directive sur les marques, il ne devrait
apparaitre aucune différence de niveau dans la protection. En effet, apres I’arrét
« Ferrari », il est clair qu’un « non liquet » conduisait, apres I’administration des
preuves, a une décision en defaveur du titulaire de la marque. Il est aisément
possible a toute partie souhaitant faire I’effort de recherche nécessaire de présenter
des observations étayées au sens qu’implique la charge de I’exposé des faits. Si de
telles observations sont présentées, le titulaire de la marque est tenu de présenter
des observations complétes sur I’usage de sa marque. S’il le fait, I’administration
des preuves a lieu, et si celle-ci ne débouche pas, une décision de nen-liquet est
rendue en faveur de I’auteur du proceés. Par conséquent, la position de lachambre
sur la charge de I’exposé des faits ne modifie pas le niveau de protection:

2. Il s’ensuit que, dans sa premiére question, la chambre demande si;»dans les
procédures en annulation, la requérante peut étre soumise awune obligation de
présenter des observations étayées. Par sa seconderguestion,™la chambre‘demande
si I’interprétation a laquelle sa préférence va proviseirement, JO¥, 18]"en vertu de
laquelle cette charge de I’exposé des faitsexige quewla requerante effectue
elle-méme une recherche qui soit adaptéefa la marque attaquée; est conforme au
droit de I’Union.

[omissis]
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