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Cette chronique de jurisprudence sera pour grande partie une chronique réglementaire puisque le 05/03/2004 est entré un décret du 25/02/2004 modifiant le cadre institutionnel de l’INPI, le cadre de l’exercice de la profession de CPI ainsi que les procédures relatives au dépôt, à l’examen et à la délivrance des titres de propriété industrielle. Toutefois, j’ai relevé trois JP, l’une mettant en scène Laetitia Casta, l’autre le domaine du football et la troisième un arôme de fraise.

1 - MARQUES LACOSTE/ LA CASTA

Cour d’Appel de Paris, 4ème Ch, sec A, 15/10/2003

PIBD 779-III-75

Laetitia Casta a déposé, le 23/04/1999, les marques LA CASTA et LCASTA pour désigner les classes de cosmétiques, chaussures, vêtements, et produits liés. 

La société La Chemise Lacoste l’assigne en contrefaçon de ses marques par imitation en faisant valoir que le risque de confusion était aggravé par la renommée et la notoriété des marques LACOSTE.

La Cour constate que les marques LACOSTE et LA CASTA sont composées du même nombre de lettres dont cinq sont communes  (L, A, C, S, T) et placées dans le même ordre  (effectivement il n’y a qu’une seule lettre de différence).

La Cour indique que LA CASTA n’est pas susceptible d’être le dérivé féminin de LACOSTE (ce que d’aucuns auraient pu croire)  et surtout, consécration suprême, que l’expression « LA CASTA » évoque, pour le public, la seule personnalité de Laetitia Casta, choisie en 99 par les maires de France pour représenter la Marianne de l’an 2000. 

Que dès lors tout risque de confusion est exclu. 

On peut penser que dans ce cadre la notoriété a servi à éloigner le risque de confusion.

2 - Marque ALLEZ LES BLEUS

Cour d’Appel de Paris, 4ème Ch, 12/11/2003

PIBD 780-III-103

Monsieur BDAI a procédé au dépôt de la marque ALLEZ LES BLEUS, le 02/12/1997 pour désigner de nombreux produits et services. 

Ce dépôt faisait suite à l’absence de renouvellement de cette même marque ALLEZ LES BLEUS, par la Seita.

L’association de la Fédération Française de Football et la FFP Football France Promotion assignent pour dépôt frauduleux et parasitisme. Le Tribunal de Paris ayant considéré que les marques étaient valables, il est relevé appel de cette décision. 

Sur l’indisponibilité de la marque, la Cour a relevé que  l’expression Allez les Bleus est celle des supporters, certes de l’équipe de France de Football, mais plus généralement de l’ensemble des équipes nationales françaises et que les appelantes ne peuvent s’arroger l’usage d’une telle expression qui fait partie du patrimoine populaire et sportif français. 

Que la FFF ou le FFP ne justifiait pas d’une utilisation avant 1997 pouvant aboutir à la qualification de marque notoire.

Sur le soi-disant caractère déceptif de la marque, la Cour considère que l’assimilation faite par les appelants, voir même, dixit la Cour « l’existence d’un véritable réflexe pavlovien entre le slogan et les appelants, ne saurait prospérer dès lors que l’expression Allez les Bleus même assimilée à la planète football n’est pas de nature à tromper le consommateur, les entreprises qui acquièrent le droit d’utiliser les signes distinctifs de l’Equipe de France indiquant de manière apparente une formule informant le public de leur qualité de partenaire officiel de cette équipe » et que l’absence de cette formule suffit à bien renseigner le consommateur et à écarter tout risque de confusion. 

Sur le parasitisme commercial, la Cour précise qu’il serait contraire à la liberté du commerce d’interdire à des entreprises d’utiliser les termes qui gravitent autour du terme Allez Les Bleus sur lequel la FFF et la
 FFP n’ont aucun droit privatif.

La Cour, qui a dû être saturée de quelques soirées Foot, ajoute au passage que le FFF marque à l’évidence une certaine condescendance à l’égard des autres fédérations sportives françaises, puisque je cite encore, si l’on se réfère à ses écrits ,: un ballon rond ne peut être qu’un ballon de football, un terrain de sport nécessairement un terrain de football, un coq, symbole de toute les équipes de France serait la propriété exclusive de la FFF, les lauriers ceux de l’Equipe de France de Football alors que d’autres disciplines peuvent légitimement se prévaloir de plusieurs succès au niveau mondial et que l’Equipe de France ne saurait monopoliser les couleurs du drapeau national à son seul profit. 

La Cour confirme donc intégralement le jugement de 1ère instance.

3 - Eli Lilly and Company (sté US) contre décision du directeur général de l’INPI.

Cour d’appel de Paris 4ème ch sec B, 03/10/2003

PIBD 777-III-10

Marques gustatives ou de la supériorité de la framboise sur la fraise.

Contexte : Eli Lilly and Company a procédé au dépôt de la demande d’enregistrement pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. 

Dépôt de la marque consistait en : marque constituée par le goût suivant : « arôme artificiel de fraise » et dans la rubrique description : « marque gustative ». 

L’INPI la rejette comme non conforme par rapport à l’exigence de représentation graphique. 

Recours est formé devant la Cour d’Appel de Paris

Discussion : la représentation graphique désignant un arôme artificiel de fraise indique sans équivoque à la majorité du public la nature du goût protégé (au même titre qu’une partition musicale n’est pas parlant immédiatement pour l’homme de la rue ») 

Article L 711-1 du CPI : pas de précision sur la définition de « représentation graphique ». 

Or, comme l’a indiqué Guillaume Monin dans sa dernière chronique, la CJCE a précisé que la représentation graphique de la marque devait être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objectif.

Doit être objective et non susceptible de varier dans le temps.

,Or selon la Cour « si on s’en tient à une analyse objective, la description est susceptible de recouvrir plusieurs goûts différents et subjectivement, les tiers ont une appréciation diversifiée du goût de la fraise. »

Décision contraire pour « arôme de framboise » OHMI (Affaire R 711/1999-3) même si l’arôme des framboises à l’état naturel est nettement moins fort que celui des framboises à l’état de purée, l’arôme des framboises ne constitue toutefois pas une notion vague et imprécise, et demeure toujours reconnaissable en raison de son lien avec le fruit. Mais rejet de la marque pour des produits combustibles car pas d’usage à titre de marque, l’arôme rend simplement le diesel plus agréable mais ne sert pas à l’identifier.

« odeur de l’herbe fraîchement coupée » : R 156/1998-2 odeur de l’herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs (rappelle les pelouses tondues ou les aires de jeux ou printemps ou en été, ou autres souvenirs agréables) ; la description de la marque olfactive dont l’enregistrement est demandé pour des balles de tennis et appropriée.

( marque olfactive de la substance chimique Methylcinamat, décrite comme « balsamique-fruité avec des légères notes de cannelle » : non reconnaissable de par sa description marque non valable )

la CJCE en matière de marques olfactives a considéré que la représentation par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments n’était ni claire, ni précise, ni objective.

Comme quoi, en matière de marques olfactives et gustatives, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Actualité législative encore avec le  renforcement des sanctions en matière de contrefaçon apportée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité contient un volet spécifique sur la contrefaçon. D'une manière générale, les peines d'emprisonnement passent de 2 à 3 ans et les amendes de 150 000 à 300 000 euros. Pour certains délits concernant les marques, les sanctions sont même portées à 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. Par ailleurs, de nouvelles dispositions prévoient, lorsque les délits sont commis en  bande organisée, une peine d'emprisonnement de 5 ans et 500 000 euros d'amende. 
Consultez le Journal Officiel.

Europe : 

Proposition de directive "contrefaçon"
Le 9 mars, le Parlement européen a voté en faveur d'une proposition de directive visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Le Conseil des ministres devrait l'adopter définitivement courant avril.
Largement inspirée des bonnes pratiques des Etats membres, la directive s'inscrit dans le cadre fixé par l'accord ADPIC, tout en allant plus loin sur certains points, notamment :
- la reconnaissance du droit des organismes collectifs de gestion des droits et des organismes de défense professionnels d'ester en justice
- la mise en place de procédures relatives à la protection des preuves et de mesures provisoires telles que ordonnances et saisies
- la possibilité pour les autorités judiciaires d'ordonner à certaines personnes de fournir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou services illicites
- le rappel et la destruction, aux frais du contrevenant, des marchandises illicites mises sur le marché
- l'harmonisation des modes de calcul des dommages intérêts
Pour en savoir plus, consultez EUROPA, le portail de l'Union européenne
