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Par un arrét du 11 janvier 1980, le Hoge Raad der lederlanden s

invite votre Cour & se prononcer sur certaines questions d'inter-

rrétztion concernant la Loi uniforme Benelux sur les Margues de

produits (LB.).

Conformément =2 la disposition de 1'article

5, alin¢a T du
Traité relutif & 1'institution Ceur de Justice

3enelux, le Hoge Rzad a

wnsuite, le Toge Rasd a prif votre Cour, dans 1'arré: pricité,
de bien vouloir rérondre, '"eu 2gard aux arsuments a et b précités de

Turmac', aux guestions sulvantes relatives &
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ar les termes

Que deit-on entendre, & l'article 5, scus 3,

"aucun usage normal de la mergue" ?

Que dolt-cn entendre, dans la méme disposition, par les termes

'sans ju;fe motif" oV T~

Les guestions qui vous sont soumises concernent donc 1l'article 5,

M)

lin2a 3 de

f

lz LBM, disposition qui est libellée comme suit :
"Le droit 2

3. dans 1la

la marque s'éteint :

mesure ou il n'y a ou, suns 3uste motif, aucun usace normal

5 -

de lz margue sur le territoi Zenelux, ni par e titulsire, rni war
3 P ’ ht

i
un licencié, soit dans les treois années qui suivent le dépdt, soit

.



pendent une période ininterrompue de cing années ; en cas de

-
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litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau

.

de la preuve de l'usage charge du titulzire de la marque ;

~

~ , ,

toutefcis, le non-usage & une épogue yrécédant l'assignation de

{

e &

rlus de six années doit 8tre prouvé par celui qui s'en réclame."

C'est par cette disposition de la LBM que se trouve consacrée
dans le droit des margues ces pays du Benelux ce que 1l'on appelle
1'obligation d'usage ou d'exploitation de la marque par son titulaire.
Pour conserver son droit 3 la margue, le titulaire devra, dans les
délais précités, utiliser (ou fzire utiliser) sz margue ou en reprendre
( faire reprendre) 'usuge. 4 défaut, sa margue sera frappde de
caducité et d'zutres jue 1ui pourront cinsi utiliser librement cette
margue cu une mzrque ressemblante pour les mémes produits ocu des

prodults similzires. La justification donnée & 1'obligation d'usage
ainsi introduite (bien que ne reflétant pas exactement la régle de

utiliser cette exgressio

(O]

1'article 5, sous 2, je continuerai

o

obligatoire' - 3ulletin Benelux, tome 3, p. 47) consiste 2 dire gqu'un
régime de protection des margues fondé sur le wrincipe de 1'enrecis~-
trement reut induire un encombrement des registres provogué rar des
margues dont il n'est pas (ou dont il n'es*t plus) fait usage (Drucker,

Bodenhausen, Wichers Hoeth "Xeort tegsrip van het recht betreffende de

ON

Industrigle en Intellectuele Eigendom'" - 1975 - p. 1h43).

/
o/ e



A cet égard, la ratic legis résulte aussi de la nature de la
margue elle-méme. C'es:i ainsi que Schricker cite au début de scon
article "Der Benutzungszwang im Markenrecht', paru dans GRUR Int.
1969 (p. 14), un extrait de 1l'ouvrage de Josef Xohler '"Das Recht

des Markerzchutzes' (138%, p. 2¢7) :

"Das Institut des non usus berucht in seinem inneren Gehalts
auf dem Frincipe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es
im Lauf der Zeit sein Leben nicht bewEhrt ; es beruht auf der
Maxime ees.., dass ein factisch todtes Recht nothwendig auch

seinen rechtlichen Untergang finden nmuss".

L'Assoclation Internationale pour la irotection de la
Propriété Industrielle (AIPPI) a2 consacré de nombreux travaux a
cette institution de l'obligulicn d'usase. Tans une résoluticn

adoptée lors de son conpgrés 3 junich (1878), 1'i1IF2T relive :

& peu pr2s unanimement reconnue, cette cbligation £tznt de lz
nature méme ds la margue. Zn effet, la marque est un signe gui
n'est pas vris en luil-méme mais jul est »ris dans la destination
gui lui est donnée dz désizner les produits cu les services d'une

entreprise ; or, cette foncticn de désignation ne se rézlise que

par Llusage" (innuaire 157°/II, p. 75).

Cette justification de 1'ctlipation d'usage me pzrzlit cons-

2
ituer un fondement plus solide que le souci, d'ordre plucs rrag-
ratigue, d'iviter un Sventuel encombrerent des registres. Le

n
"Report in the nzme of the .rgentine Groug" (innuaire 19?9/1,

p. 182) rejette en roison de son caractire irrizl cetie derniére
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explication de l'obligation d'usage : "In Argentina we enjoy the
practical effects of a wise and liberal trademark lzw which
leaves it up te the trader or manufacturer to establish the
scope of coverage that he requires for his trademark - subject
always to preexisting rights of others - by registering it for
as many classes of goods as he sees fitl, and maintaining to the
extent that he considers necessary, merely by pericdical renewal.
(vevee.) Although, due to this system, Argentine is one of the
countries with the largest number cf trademark registrations
currently in force, this has not cretated serious congestion

or saturation, nor given rise to frequent or serious abuse,

and the benefits far outweich =ny poszible drawbacks."

Je voudrais poser en prémisse que l'obligation d'usage
trouve sz ratioc dans la nature de la marque elle-m@me. Ceci me
paralt d'autant plus fondé que, comme je 1l'ail exposé dans mes
conclusions avant 1'arrdt de votre Cour du ler mars 1975 (C.J.B.,

Recueil de’Jurisprudence 1975=1G7S, p. 17) dans 1'affaire 4 74%/7

Cis

(Klarein), le fabricant s'étant retiré dans 1'anonymet, la fonction
d'individualisation de la margue n'a cessé de s'accentuer. L'auto-
norie de 1z marque s'est développée. "L'anonymat du fabricant a
toutefois pour consiquence que la margue vz assumer des Sfonctions
suprlémentzires 3 celle de signe distinctif des produits de tel
fabricant. La marcgue devient alors en mérme temps la dénomination
du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que

le fabricant lui a données ainsi gue le support de la réputation

et de la clientéle acguises" (Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands

handels- en fajillissementsrecht", II. "Industrigle eigendom en

s/ e
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mededingingsrecht' -1074%=-n°® 456), Cr, cette marque pricisément,
dont 1l'zutonomie s'est affirmée dans ses diverses fonctions,
implique & mon avis par nature gu'elle remplisse effectivement
dans les échanges commerciaux le r8le qui est le sien. C'est
en tant que suprort de dreoit gue la margue peut &ire admise.

4 défaut de cette qualité, la margue ne veut plus rester en
lice et elle doit céder la place & d'autres, identigues ou
similaires, auxguelles le titulaire confére un rdle conform

& leur nzture dans le commerce. Je vois la le fondement de
l'obligztion d'usage, dont on peut dire en bref gu'elle est
ure résultzante de la transformation de la marque en support

de droit en soi.

Si mous zdmeticns ainsi gque 1l'obligation d'usage est impliguée
dans la nature de la margue, on ne reut, je pense, abcutir a-

une autre conclusicn gque ¢elle-ci ! pour conccurir au maintien
du droit, l'usage cui est fzit d'une marque doit 8&tre "normal",
1

~ T S b4
er, =lines

clest-i-dire cue conformément & l'article

la margue doit servir a Jdistinguer les rroduits d'une erntreprise.

Or, sur ce point, le législateur Benclux n'a voulu laisser
subsister aucun doute. L'article 2, sous 3 L2 fait expressément

Stat d'"aucun usage normal'.

Afin de mieux cerner cet®tce notiocn, commencons par cliter
le p2ssace gue L'exposé des mctifs du Consell Intaryarlerentzire
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consultatif de Benelux relatif au projet de convention et de loi
uniforme Benelux en matiére de marques de vnroduits consacre
4 la disposition légale précitée (C.I.C.B., document 15-1

v

du 12 février 1970, p».1%, concernant l'article &, devenu

"lon seulement le droit exclusif de marque nzit du rremier

dépdt effectud de tonne foi et s'éteint
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de 1l'enregistrement ou par radia

52

gistrement, mais 11 peut &tre frapré de déchéance bien que

l'enregistrement soit maintenu. I1 en est ainsi lorssue la

marcue n'est pas utilise sur le territoire Benelux soit dans

[

les trois sns gul suivent le d&pdt, soit vendant une niricde
i ]

Py - -

antrer en ligzne ds compbte cour otablir =1 1'cn se trcuve effec-
tivement en prisence d'un difaubt d'usags. Tantdt lz2 nzture des

prodults ou de l'activité du

T U Q4 PP P e P - T mopakd
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du dcfaut d'usare resteralf lettre morte si les principss cinsraux



du drcit en matisre de preuve Ctaient intégralement respectés,
et 51, en consiquence, le demzndeur était scul chargé de la
preuve ndzative du non-usage. La 1loi uniforme confie au Tribunal
le pouvoir de répartir la charge de la preuve de 1z fagon la
rius équitable. Le Jjuge veillerz sans doute a repousser itoute
arcurentation basée sur le ncn-usage gqui ne serait pas appuyie
fléments de nature a la rendre vraisemblable. lais, d&s gue
l'excertion ne semblera pas dénufe de fondemeni, le juge po
exiger du titdla;;@-de 1'enregistrement la rreuve positive de
son usages Tcutefois, le titulalre d'un enregistrement résuliére-
ment meintenu en vigueur ne pourra jemals €tre chargé de la preuve
de l'usage zZ une <pogue précédant l'aszigration de plus de six ans.
le projet ne peuvailt aller jusgu'a imposer 2 ceux gui ont pris la
veine de faire enregistrer leurs margues ou de renouveler leur

enregistrement, 1l'ohligation de conserver indéfiniment la docu-

T1 résulte des Adisrpositions de l'urticle que le maintien

4

2 drcit ayant pour titulaire un &trung

A'itablizsement de commerce cu d'irdustrie zur le torrifoire
Renelux ne dévend pns du msintien d'un enresisiramernt ¢t dtun
droit exclusif duns le pays de son établisserment, réserve faite

de la si*uation particuliére dez margues internationales."

L'exposi des motifs zommun des Couvernements porte textuel-
lement le mdrme Lexie gque ci-deszus, & une ghrase prés, qui n'a

-

pas <t¢é reprize ot gui, szlon moi, n'est pas 1inile A'importance :
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montrera que lz simple apposition sur des produits est suffi-
ot elle fera apparaltre gue lz mise =f

znt
le marché Zenelux est nécessaire." Cetite rhrase ezt 2 "ee-veux

i s n
mctifs commun des Gouvernements le passage suivant ¢ '"L'usage
doit &tre fait par le titulaire de la marque, par son licencié
srresistré cu par une personne agissant en leur nom.
Je menticnne cette dernidre phrase pcur 8tre complet mais elle
est sans intérét pour le probléme gui nous occupe (exposé des

motifs commun des Gouvernements, cf lcc. eit.).

ait riférence < L'ex-
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axposé des motifs reproduit -
périence acquise aux Pays-Bas. 4 la diffirence des lizislations
btelge et luxembourgeoise (ol le dépdt dtaii céniratsur du droit

de marque), la lol néerlandaisc sur les margues rrévoyait 1l'e
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tinction du droit de marque acguis par le premier us

alinéa ler de la loi néerlandaise portait lz disposi

oy

[

"Le ‘roit & 'usa;e exclusif d'une margjue destinie distinguer

les produits de industrie cu du zcmmerce d'une personne des
rroduits d'autrui aprartient 4 celui qui, le premier, a utilisé

la marque a cet effet sur le territolire du Reyzume ; mais cela

e

seulement pour la désignation des produits pour lesjuels la margue
a &¢té utilisée, et durant une période qui ne dépassera pas trois ans

a compter du dernier usace.

)

erlzndaises n'imvosant pas des cri

{72}

Ies Juridictions n

sivéres tant au premler usage géndirateur Jdu droit qu'a 1'usage

conservzieur du droit, on a vu se liévelopger la pratijue des

e/ o



"token sales", usage symhbolique de la margue.

A ce sujet, Van lNieuwenhoven Helbach écrit (cp. cit., =

p. 175, n® 312) : "Il en est risulté chez nous, dans divers

secteurs 2conomiques, l'usage de faire enregistrer des muarques
en grand nombre szns en faire immédiatement 1l'exploitztion com=-
merciale ; au lieu de cela, cn pratiquait des "token sales'" en

Ead

affectuant, une fols tous les trols ans, guslques ventes symbo-

liques scus la marque a des acyuéreurs complaisants, dans 1'unique
intention de fixer et de maintenir ainsi le droit 2 la margue.

i
Cette pratique gui a regu lz sancticn du HR (arrét Pesrage -

1% mal—iesh - N5 1965, n° 287, note HB) était surtout mise

(o
[
ol

en ceuvre pour se ménager une réscrve de marques propres
usage commercial ultlirieur, cas des margues dites de réserve,
ot aussi pour rouveir mieux garantir des contrefagons une margue

réellement exploitde en réservant ainsi des droits 2 des margues

LU ;1
ressemblantes, cas des morgques dites de difense. On pratiguait
aussi des "token szles' a 1l'zide de marques réellement exploitées

mais gu'on apposzit zur d'autres preduits gue ceux gu'elles recou-

vraient 2%ja, soit pour se réserver cet usage & 1'2pard de ces
¢

autres produits (marchendises de réserve), soit pour centrecarrer
les tiers {marchandises de d2fense)."
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Dzns sa presque totalité, la doctrine s'accorde, je rense,
a considérer que le législateur Benelux a voulu exclure, en
imposant & l'art. 5 sous 3 un "usage normal', le maintien du
droit de marque par le moyen de "token sales" (Van Nieuwenhcven
Helbach, loc. cit. n® 513, Drucker-Bodenhausen-"ichers Hoeth,
loc. cit., Gotzen "Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht' - 1059 -
n® 121, Braun "Précis des Margues de Produits'" - 19771 - p. 278

2
et Van Dijk "derkenrecht in de Beneluxlanden" - 1972 - p. £6).

Par conséquent : l'usage symbolique d'une marque (dans le

seul but de maintenir le droit & la marque) ne consiitue pas un

"usage normal', tel zu'il est visé a l'art. 3, sous 3 L3Il

Cette aprroche par la négativa de la nction d'"usaze ncrmal”
ne nous fournit toutefois pas une rironse a la question posie par

le Hoge Rzad.

-

Afin de dégapger ce gqu'il fazut entendre pzr "usage nermal', Je
voudrais me riférer tout d'atord a 1'étude "lormazl gebruil!" de
Yan Micuwenhoven Felbach pzrue duns '"Verzekeringen van vriendschap',

arm)

s juridiques en hommage =zu professeur T.J. Dorhout lees (1974,
2

e
91, =2ussi dans B.I.Z. 1974,

Arrés avoir cité l'arrdt du Hoze Racd dans l'affaire de la
marque "Peerage', (cf. ci-dessus) et apris avoir constaté jqu'en
introduisant lz notion d'usace normzl, le législateur Benelux a
pris position contre la conception que le Yo e Haad 2valt fait
sienne par cet arrét, Jan isuvenhoven Ielbuch considére gu'en

3 : PR 3 ~a + 3 37 o~y ¢ B . b
vue de 1l'interprziuiicn de ceti= notion, il faut retenir jus le
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exploitation réelle et véritzble. "Pour pouvoir constituer un
usage normal, l'usace ne doit étre que de simple fagade, 21

doit se fzire dans le but d'obtenir un débit du produit margué
(Van Nieuwenhoven Helbach, 1oc. €it.). Afin de mieux cerner

la notion, l'zuteur s'attache ensuite & examiner la nature des
faits d'uszage, leur étendue et leur fréguence. Sur le premier
aspect, il fait la constutation que les faits d'usage doivent
avoir condnit, auprés du public destinataire, & 'ne connaissance
de la marque comme signe distinctif des produits d'une entreprise.
Quant a 1l'ampleur et & la fréquence des faits d'usage, nécessaires
pour qu'il y ait usage normal,iil attribus a la nature du produit
un rdle déterminant, compte tenu aussi nécessairement, comme
&lément d'appréciation, de la taille de 1l'entreprise concernée.
Yan Nieuwenhoven Helbach en arrive azlors a conclurs 'que rour
qu'il y ait usagze aormal d'une margue, il n'est certes pas néces-

aire que le produit marqué soit commercialisé rrande échelle

o)
e

a
cu dans l'ensemble du territoire du Benelux. La seule condition

& imposer est gque 1l'usage ne soit pas symboligue, mais bien réel et
& & 1 ,

cette conditicn est remplie lorsqu'il est fait usage de la margue

)

afin d4'obtenir un d2bit du produit couvert nar la marque. Ce 4ébit

ne doit pas 2tre nécessalrement dmportant ; il suffit qu'il scit

capacit? de l'entreprise et sa gamme a'autres produits.”

&

Van Dijx (lec. cit.) professe une opinion similsire.

I1 écrit

"La marcue doit &tre utilisée en vue Ze la vente du preduit

2t non ras uniqguement dans le but d'assurer le drcit 2 la marqae.

e/ ®
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Le critére est donc l'intenticn de 1l'usager qui nermalerment
doit résulter de son comporterment et des circonstances de

1'espéce.

leur importznice daas la mesure ol ce n'est pratiguement que leur

inconsistance, vu lz nature du produilt et de l'entreprise et la

ct

2ille de celle-ci, cul fera prisumer un usaze puremcnt symbo=-
lique. Cette présomption ne résistera toutefois pas s'il zpparait

par exemple que le fzaible débit enregistré risulte d'une véritable

-
gue
action promoticnnelle, re¢cente cu non, cu de ventes-tests en vue

-~

e

A'explorer lz possibilité d'élarsir les dibouchds ou que ce débi
procure un avantage qui n'est pas 2 didaigner pour une entrenrise
qui considArerait, dans une mesure raisonnable, qu'il n'y a pas

de petits profits."

Y

Breun (lec. cit.) adopie une mBnme corinicn. Il no*c en cutre

el

"T1 ne faut denc rpas confondre uszge normsl et usage Zmportznt.
Un usage restreint, du moment zu'il est conformé 2 une politigue
de vente raisonnzble du producteur, comgte tenu de 1z nature du

produit, peut parfaitement &tre normal."

joR
O
[
<t

Gotzen enfin (loc. ci 7 avoir exploitation

ct
.

véritable."”

exprimer jue l'usage normzl d'une rmarque Teut se
manifester de fagons diversss selon 1z nature des produits ou
¥ P

by
le comporterment du titulaire. Tour moi, cette idie se trouve

o//o

e
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exprimée dans la phrase de l'cxposé des motifs citée au point
3 ci-dessus : '"Tantdt la nature des produits ou de l'activité

du titulaire montrera que la simple apposition sur des produits

<t
e

est suffisante, tantbt elle fera apraraltre gue la mise effective
' I g

sur le marché Benelux est nécessaire'. Zn mentionnant la simple
apposition de la margue comme suffisante a constituer un usage
normal, on a visé sans aucun doute le cas de la marque destinée
exclusivement & l'exportation (concertion zénéralement admise en
doctrine : Van Nieuwenhoven Helbach, op. cit. n°® 6-51% et Braun,

op. cit., p. 280).

Four &tre tout a fait clair, je voudrazis encore sculigner
qu'a mon sens, le mot "enig' ne veut pas dire en 1l'occurrence :

"se réalisant quelques fois" car 1l'usage symbolique se retrouverait

5

b}
J
-

~

alors sanctionn? par ce biais. Le mot "enig'" &4 l'srt. £, sous ¢
i
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n'a pas trait £ la fréquence de= 1l'uszage mal
frégquence de 1l'usage intervient dans l'arpriciation de la normalité
c

de celui=-ci.

Avant d'en arriver 2 une tentative de rémonse A la premisre nuestion
du “oge Raad, je voudrais porter le rersard au-deld des frontiéres
du Benelux, dans les directions sud et est.

e - Az . - -
Zn France, c'est le er aolt 192 zus la loi du 371 dicembre

N A

, modifiée par la loi du 22 juin 1955, sur les margues de fa-
brigue, de commerce ou de zervice est entrée en vigueur. L'art. 17
it lz déchéance du droit de rmargue por sulte de non-usage

Zst déchu ce ses drcits, le propriétaire d''ine margue qui, sauf
excuse 1lézitime, ne 1'z nas exrloitie, on fnit cexploiter de fagon
rubligue et nen £ iuivocue pendunt les cing années pracidunt la

demande en dichiznce."

o/
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C'est par cette disposition que l'obligation d'usage a
ét: introduite dans le droit frangais des margues.

Dans son article 'Lz nouvezu rigime des marques" (dans
'"nnales de la rroprité industrielle, artistique et littéraire"
Paris 1965, n® 1), Paul iathély se demande & propos de cette
disposition 1légale (p. 51) :

"Comrment va se définir 1l'usage nécessaire au maintien du droit 2"
et répend comre suit (p. 52) :

"Scus le régime ancien, toute une jurisprudence avait
défini 1l'usage générateur de droit. Il faut se référer & cette
jurisprudence pour déterminer les conditions d'exploitation suf-

fisante ; car 1l'uszge, zujourd'hul nécesszire zu

.

droit, n'est ras zutre chose gue l'usage anciennement nécessaire

pour la naissance du droit.

I1 s'ensuit gue l'on peut <noncer les rizles suivantes

auguel il s'arrlique.
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« I1 faut gue l'usage scit public : la loi le dit expres3é-
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e &tendue ou une importance. Zans doute faut-il

soit effectif, riel et sincire quz l'usage

fagade. 1'usage est réel, i1

territc

Znfin, dit la loi,
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voque. Cela signifie d'abord

8tre certaine. Cela signifie

ur la gqualification
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est effectus & titre margue et a titre de
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en particulier me maintien
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un signal canalisant du public vers les precduits

entreprise.
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n'est gu'a ce rrix que le droit des marques atteindra son objectif
qui est de protézer les titulsires contre toute atteinte portée

3 la réputation de leur marque" {cf. "Hémorandum sur la création
d'une mergue communautaire! dans "Bulletin des C.Z.", Supplément
3/767. Cr, s'agissant spécizlement de produits de grande consom~
mation, la margue, s'il en fait usage de fagon occasionnelle ou
sporadigue, ne pourra pas répondre 2 son objectif et sa raison

d'8tre disparalitra.

"Die Einfilhrung des Benutzungszwangs in das deutsche “larenzeichen-
recht durch das Vorabgesetz vom % September 1967 (BGBL. I, 9532
stellt eine anpassung an die internationale Rechisentwikkelung
dar. Der Zenutzungszwang kann - trotz der im internationzlen
Vergleich unterschiedlichen rechtilichien Auszestaltung im einzelnen -
s1ls ein warenzeicr-onrechtlichen Grundaprincis im larkenrecht der
bedeutsamen Industrienztionen bezeichnat rerden. Flr das deuische
larenzeichensesetz bedeutet er eine ler wesentlichen RoechisZnde-
rungen" (c¢f. Harl-¥einz Tezer, "Vorwort" dans "Der Benutzungszwang

. ~e !
im farkenrechi' - 1974%).
C'ast ¢ilitirément quo le légiclateur azllemand a reronct

germernt penchée sur la "Benutzurng" ; on weutl consullier =

&
son propos Zaumbach-Hefermehl "arenzeichenrecht! (15

i v . : y 7 v . .
Dans son "larenzeichen-esetz' (1975), Dusse se fuit 1l'inter-
. R /. ~h =N,
vréete Je 1l'opinicon dominante (p. H2;
"Mur eine ernsthofic Femuizurs ist flir Verteldisunc oines Teichiens



susrcichend (Rgd). Zin Gebruuck, der lediclich duzv dienen soll,
die nuchteiligen Folgen der llichibenutzung zu vermeiden, kann
nicht ~le ernstliche Benutzuns cines Zeichen reweortet werden (o).
Vany eine Benutzung dew Tnfons n ol 2ls ernsthe Tt zusrher ist,
hingt von den Urstinide des Zinzelfalles ab. Die Zusseren Umsténde,
insbes. Umsatzznllen, Abnehmerkreis und zeitliche Dauer missen, am
c

sen, das Bild einer ernsthafien Zenutzunes erceben {(...). Von wesent-
licher Zedeutuns ist die Art der lJare und die Grisse eines Unter-
nehmers. Jedoch kBnnen diese Orundsitze keine pauschale Anwondung

finden."

gme, 11 sst -ussl Intliressznt de se reporter
ce gue Tezer (own. cit. pe 98 ss5.) Scrit & rropos des "Schutzver-
Hinfe und echtes Umsatzgeschift'. Je r'en dirsl pas plus parce gue
ce scrwli trow s'engager dons une aprréciation des faits, vole dans
laguelle votre Cour ne pourrait pos me sulvre vu 1a stricte rission
aque le Traitd Iu2i o confirde d.ns 1. jurisprudence du Benelux. Je

voudrais néanmoins encore Tuire ftat de 1= dlcision du 1¢ dicembre

1979 de Lo Bundesserichtshof, predulte en copie par 1'honoré conseil
de Reynolds {et publide depuis duns GRUR 190C, g. QQ "ur ¥

r
ob ein rdumlich begrenzter, czuf dic Dauer von € “ochen anmnWegt
Terkautfstest nit einer Ziurcticennarke (Trend, n.B), bei den
110.000 Ziszretten mit einem ungefihren Produktwert von 11.000,- DM
abgesotot wurden, Jen an eine Denntrzung des Zeichens im Sinne von

T Ay e Wirde - ™ ~anii
;i 3 [EF 1% G steller LGIG 1 Ze te
par Abs.? i 20 stellenden Anforderungen geniigt."

-

2 Bundespatentrericht svait répondu par la négative & cette
questicn, considirant notamment cocl

..

"Zwar kdnne die Irnsthaftigkeit ciner Benutzung im Rahmen eines
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Tests nicht allein davon abh8ngig gemacht werden, ob der Verkauf
zu einem anschliessenden erheblichen Varenumsatz geflihrt habe.
Zs miisse aber verlangt werden, dass der Testverkauf einen der
Art der iare und der Abnehmerkreise entsprechenden Umfang
erreiche, denn sonst wirden Scheinbenutzungen Tir und Tor
cedffnet." Le BGH =z rejeté 1l'arpel dirigé contre la décision

du Bundespatentgericht. Dans ses considérants, le BGE constate
dtemblée que la jurisprudence s'est fixée fermement dans le sens
d'une interprétation zutonome de la "Benutzung'". I1 faut tenir
compte a cet égard de l'objet du rézime 1légal qui vise a faire

échiec 4 des droits de marque rurement formels.

Ceci s'applique tont & la délimitation des modalités
d'usage qui doivent 3tre retenues au titre de "Zenutzung" zau
sens de la lol gqu'a 1l'itendue et 2 1l'intensité de la "Benutzung"
nécessaire au maintien du droit de marque. 3ont seuls suffisants
4 cet effet, les "Benutzungshandlungen'" (fzits d'usage) qui par
leur nature, leur £:endue et leur durée rérondent 2 l'objectif
poursuivi par l'introduction du "Benutzungszwang' (obligation

d'usage). Dans son "Anmerkung', Zicker critigue la décision du

3GH. I1 observa -~ue la décisicn ne lailsse 2 vral dire prisager
d'autre chese gue d'un renforcement des critéres d'appréciation

concernant les conditicns de la "Benutzung' légale-ent admissibles.
Le 3GE adopte z2insi 1'orientztion préconisée dans le lZmorandum

précité relatif & la création d'une marque C.Z.I. @ une obligation

d'usage stricte et absolue soumise 2 des critéres plutdt trop
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‘J%en arrive maintenant & proposer,
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A1,

la lumiére de ce qui précéde,

r

une réponse & la premiére question du Hoge Raad.

A mon avis, il faut entendre par "aucun usage normal de

M

la marque?, tel gu'il est visé a l'art. 5, sous 2 L3I, une

.

exploitation commerciale-effective de la margue, c'est-a-dire
que la marque dont il est fait usage doit servir & distinguer
le produit d'une entreprise et que cet usage doit zavoir pour
objet de créer un débit de ce produit qui, s cette fin, dcit
étre mis sur le marché en guantités justifiables du point de
vue commercial et avec une certaine récularité adaptée & la
nature du precduit. L'appréciation de l'usage z2llégué devra se
fzire en tenant compte de 1la nature du rroduit et des actes du

titulzire de 1z margue zinsi gue de lz nature et de la taille

o2

de l'entrerrise concernée.

Pour ce qui 2st des ar-uments de
Hoge Raad les 2"énonecés sous 2, Je voudrais fzire observer ce
qui suit, sans enirer dans unz aprriciation des feits. A mon

sens, le ju rait regarder comme n'étznt ras un usare

83
w3
O
o
3

normal au sens de 1l'art.  sous 2, 1l'usag " histon"
qui est allégué var Turmac et qui ressor on de

3C copies de factures parce que cet usage, compte tenu des cir-
constances de la cause, ne constitue pas une exrloitation com=-
merciale effective de la margue. Il zrpartient zin

de prouver que dzns le cas d'esn@
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qualifié de normal. lMails pour cela, les arguments

énoncés sous a ne me proraissent pos suffisants. Ils n'impliquent
2u fond pas zutre chose, sinon nue la margue en soi ne peut ras
remplir sz fonction Zzns les dilais lizzux et qu'elle a donc une
existence exclusivement formelle. Cr, ccmme nous l'avons vu,

l'objet de 1l'art. 2, sous 3 LRM ecst pricisiment de priver de

o/ »



fondement légul les droits de marque purement formels.

9. Conformément & la Convention d'Union de Paris (art. 5 C1),

l'art. 5, sous 3 accorde au titulaire la possibilité de jus-
“ifier le non-usage de sa marque, Cce qui ressort des termes
k

"sans juste motif".

Aussi bien l'exposé des motifs pricité-du Conseil inter=-
parlementaire consultatif de 3enelux que 1'%exrosé des motifs
commun des Gouvernements donnent pour tout commentaire a ce
sujet : "Znfin, la justification du défaut d'usage sera admise'.
Cn s'accorde généralement & dire gue le Juste motif ne deoit pas
résider exclusivement dans la force majeure., Par ailleurs, la
vérification du juste motif ne pourra pas, a mon avis, se faire
exclusivement a partir des explications du titulaire concernant

le défzut d'usazge normal de sa marqgue. Dans ce cas en effet, le

[

législateur auPait écrit simplement ''sans motif" alers qu'il est
g - q

quastion dans le texte de "juste" motif.

1

Le Mémorenium de 1z C.3Z.Z. insiste particuliérement sur

L

le fzit que dans son aperéciation des justes motifs de non-usage,
la jurisprudence devrait agplicuer des critéres plutdt trop stricts
que trop libiraux. Ce qui me parait 2vident, si l'on ne veut pas
que la sanction du mor-usage soit mise en 2chec par le moyen 4u

juste motif.

Mathfly Scrit (loc. cit.) @

"L'inexpleitation ne piut entrainer 1la dichiance que 31 le



tituleire ne fzit pas valoir d'excuse légitime.

L'excuse légitime ne doit pas &tre confondue avec lz force

ot

ajeure. Zlle seraz apprécife en s'inspirant de la jurisprudence
l o

Py

o
o

en matidre de brevet : il y a excuse sqiie 1e titulaire de
la marque a rencontré un obstacle sérieux, qu'il n'z pu 3ur-

monter, malgfé les efforts dont il étaif capatkle." Braun (op.
f
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cit. n. 287) fait référence on de lathély.
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Busse (op. cit. p. 345 zussi d'avis qu'il s'impose de sou-

tion du non-usage a un sévere

mettre les causes de justific:

examen. "Es muss sich schwerwiegende Griinde handeln. Ilur Umstinde
die der Zeicheneinhizber nicht beeinflussen konnte, sind zls
Entschuldigungsgriinde anzusehen. Mangel an {inanziellen Mitteln

is kein Rechtfertigjungsgrund.’

Je voudrzis m'insrirer ici de 1l'arr8t de votre Cour du ler mars
-1¢7¢, affaire ¥larein, n. 1).

our a rércndu 2 lz jucsiion de saveir selon

poser comne cordition pu'il y zit pour lL'utilissieur 4du signe une
nicessit® a faire usage précisament de ce siyme-13, telle que
(eve) i) ne puisse pas 8tre raisonnablement exiz® de 2'utilisateur
ju'il s'abstisnne de l'emploi de lz marcu2.ces.’.

T 4 P . — N L bl =

La réponse le guesticn @ o gue doit-cn entendre, z l'urt. 2,

z ~ -~ - . ~ N + IR I LA N - b |

sous 3, par les tzrmes "swns Juste motif currait, me semble-t-il,

©«/ ®
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8tre formulée comme suit :

pareil juste motif ne peut résider que dans des circonstances

contraignantes, a avpgrécier seleon des critéres objectifs, telles

-,

Gu'il ne puisse pas &tre raisonnablement exigé du titulzire de

o4

il efit fait un usage normal de la marque en cause

A cet égard, le juge ne doit pas nécessairemen: admettre
tels guels les scuténements du titulaire de la marque, comme le
montre clairement aussi le Rapport de lensieur C. Linden, fait
au nom de la Commission spéciale (271 novembre 71950, n® 15-3,

Ts 225 @

"Au 3°, les experts gouvernementaux ont précisé qu'en cas de
litige, l'enqguéte porterz =t sur le fait du
celui de l'usage normal"

Turmac gue repose la charge de la

En 1l'espéce, c'est sur
preuve. Ses arpuments, gue le Hog2 R=ad a reprodulis sous b,
reviennert a dire gue ses oblizations contractuelles envers
Reynolds 1l'ont empfchée de faire un usage normal de la margue
"Whiston'". Je pense gue jamals cette rconstance ne pourrait
fournir un just

w
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uisgu'elle résuiterait du fait persornnel

de Turmac.

I1 pourrait 8tre répondu comme suit zux questions que le

Raad a soumises 2 voire Cour

ICH 1 @ par "aucun usage normal de la margue", t=] qu'il
2st visé a l'art. 3, sous 2 LZM, 1l fau
commercicle effective de la margue, c'est-a-Yire gue la margue

dent il est [ait usase doit servir a distincuer le produit 3'une

1

entreprise ev que cet usage dolt avoir pour objet de créer un



detit de ce produit gqui deit &tre mis sur le

e

-
¢]
()
e
or
)
=
=

-

rarch? en gquantitdis justifiables du point de vue cormercial
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¢t avic une certaine régularitl adoptée & La nuture duy
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en tenant compte de la nature du produit et des actes
titulaire de la morgue ainsi gque 1z nature ot 1o tzaille de
1'entreprise concernée.

~

QUESTICH 2 @ par "sans juste motif", & la néne disposition,

4 .

il faut entenire 1'absence de cir stances contraignan

(r

¢ apprécier selon des critéres objectifs, te
pulsse pas &tre raisonnablement exigé du titulsire de 1=

marque qu'il eft fait un usage normal de 1= margue en cause

e conclus donc & ce nu'il soit répondu aux guestions

osées ainsi su'il vient é'Atre dit.
p 4

Tt . R
L'Avocat géneral & la

Cour de Justice Benelux
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(z4) WeJlll. BERGER



