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Traduction 2.~

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l‘'affaire A 87/7

1.

Vu la copie certifiée conforme de l'arrét de la Cour de cassa~-

tion de Belgique du 11 septembre 1987, dans la cause de la société de

droit francais Isover Saint-Gobain et de la société anonyme Glaceries

de Saint-Roch contre la société anonyme Isoglass, arrét soumettant & la
Cour de Justice Benelux, conformément d l'article 6 du Traité relatif a
1'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions
d'interprétation concernant l'article 13,C, de la loi uniforme Benelux

sur les marques de produits (dénarmée ei-aprés LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2.

Attendu que les faits auxquels doit s'appliquer 1'interprétation

d donner par la Cour de Justice Benelux, peuvent, au vu des piéces de la

procédure, s'énoncer camme suit :

La société de droit frangais Isover Saint-Gobain est titulaire de
la marque verbale internationale Isover, dont les effets remontent
au 20 juillet 1973, de la marque figurative internationale Isover,
dont les effets remontent au 13 octobre 1960, et de la marque ver-
bale Benelux Isover, déposée le 21 octcbre 1971, avec revendication
de droits acquis depuis 1962. La société anonyme Glaceries de Saint-
Roch est la licenciée du titulaire précité et cammercialise sous
cette marque des matériaux d'isolation et de la laine de verre

dans le territoire du Benelux.

Les sociétés précitées ont constaté que la société anonyme Isoglass
utilisait le signe Isoglass pour des produits identiques ou simi-
laires, et elles s'y sont opposé€es. La société anonyme Isoglass a
modifié son signe en Isgla, mais Isover a maintenu son opposition
parce que le vocable Isoglass est resté dans la dénamination so-
ciale, qui est également utilisée camme nam cammercial, et que le
nouveau signe Isgla serait utilisé d'une maniére telle qu'il peut
quand méme étre lu "Isoglass".
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L'opposition de Isover se fonde sur la ressemblance, au sens de
l'article 13 LBEM, qui existerait avec sa marque, au motif,

entre autres, que Isoglass apparait comme une traduction de la
marque Isover, au sens de l'article 13,C, alinéa ler, de ladite

loi.

Par exploit d'huissier du ler février 1982, la société anonyme

Isover Saint-Gobain et la société anonyme Glaceries de Saint-Roch

ont cité la société anonyme Isoglass devant le tribunal de com-

merce de Bruxelles, principalement pour s'entendre interdire d'uti-
liser encore le signe Isoglass pour des matériaux d'isolation et/ou
de la laine de verre, came dénamination sociale, nan camrercial ou
marque.

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 mars 1983,

la demande en cessation de l'usage du signe Isoglass a été rejetée,
au motif que l'article 13,C, alinéa ler, LBM ne pouvait &tre in-
voqué en l'absence, en l'occurrence, d'une traduction significative
du vocable "Isover".

Le 19 mai 1983, Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch
ont fait appel de ce jugement.

Par arrét du 20 juin 1985, la cour d'appel de Bruxelles a, elle aussi,
jugé qu'il n'existe, en 1'occurrence, aucune traduction significative
du vocable "Isover", que ce vocable est, en effet, une dénamination
de fantaisie non empruntée au langage courant et dés lors intradui-
sible, et que l'article 13,C, alinéa ler, LEM n'est applicable
qu'aux marques verbales empruntées au langage courant et donc
traduisible. Dans la méme optique, la cour d'appel a jugé que 1l'usage
du signe Isgla, dans 1'hypothése ol sa représentation graphique pour-
rait &étre lue "Isoglass", ne pouvait étre interdit.

Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch ont formé un
pourvoi en cassation contre cet arrét.

Par arrét du 11 septembre 1987, la Cour de cassation de Belgique con-
state que, puisque l'arrét attaqué ne repose pas uniquement sur la
constatation de fait que le vocable "Isover" n'est pas traduisible,
mais part du principe que la protection visée a l'article 13,C,
alinéa ler, LBM ne peut &tre invoquée au bénéfice d'une marque
constituée d'un vocable unique mais camposé qui n'est pas emprunté
au langage courant, des questions d'interprétation de cet article

se posent d@s lors que Isover Saint-Gobain et les Glaceries Saint-
Roch contestent ce principe.
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3. Attendu que la Cour de cassation de Belgique invite la Cour de
Justice Benelux & répondre aux questions suivantes :

Premiére question : La notion de langue qui est & la base de
1l'article 13,C, de la loi uniforme Benelux sur les marques camprend-elle
également la dénominaticn spontanée d'une représentation graphique ou un
sigle came par exemple la représentation contestée du signe ISGLA ?

Deuxiéme question : La notion "rédigée dans l'une des langues
nationales ou régionales" 3 l'article 13,C, alinéa ler, de la loi uni-~
forme Benelux sur les marques (a) vise-t-elle exclusivement une marque
verbale, dans son expression parlée ou écrite, qui est ampruntée au langage
courant ou connu et dont il existe une traduction courante cu connue - dans
les lexiques ou en dehors - ou bien (b) vise-t-elle notamment une marque qui
n'appartient pas en soi au vocabulaire existant d'une de ces langues mais
qui, dans son expression écrite ou parlée, consiste dans la cambinaison de
deux vocables ou syllabes ou d'éléments constitutifs de différents mots
d'une de ces langues ?

Troisiéme question : Si la réponse 3 la deuxiéme question sous
(a) est affimative, faut-il dés lors considérer camme une traduction
courante un vocable camposé d'une premiére partie entiérement identique
d celle de la langue coriginale de la marque, par exemple ISO, et d'une
seconde partie, qui, écrite ou parlée, est la traduction courante de la
seconde partie de la marque, came VER(RE) et GLAS(S) ?

Quatriéme question : Dans la méme hypothése que celle de la
troisiéme question, si le juge constate que le signe contesté doit ou
peut &tre considéré camre une traduction de la marque verbale au sens
de l'article 13,C, alinéa ler, de la loi uniforme Benelux sur les
marques, détient-il encore une quelconque liberté d'appréciation, no-
tamment en raison de l'ignorance cu du faible usage du vocable cu
en raison de son faible pouvoir distinctif ou de toute autre circon-
stance telle que la multiplicité des traductions possibles ou la dif-
férence des significations possibles ou des connotations ?
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Cinquiéme question : Si la réponse 3 la deuxiéme question
sous (b) est affimmative, suivant quel critére le juge pourra-t=-il dé-
cider que le signe contesté est une traduction de la marque ? Le juge
posséde~t-il un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ou doit-t-il,
par exemple, d'abord examiner s'il existe une ressemblance entre la
marque et le signe au sens de l'article 13,A, de la loi uniforme ?

QUANT A LA PROCEDURE :

4. Attendu que, conformément 3 l'article 6, alinéa 5, du Traité
relatif 3 l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la
Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas
et du Luxembourg, une copie de l'arrét de la Cour de cassation de Belgique,
certifiée conforme par le greffier;

5. Attendu que M®® Antoine Braun et Thierry van Innis, avocats

au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire au nam des parties cam-
paraissant conjointement, la socié&té de droit francais Isover Saint-Gobain
et la société anonyme Glaceries de Saint-Roch; que M™® Ludovic De Gryse,
avocat a la Cour de cassation, et Brigitte Dauwe, avocat au barreau de

Bruxelles, ont déposé un mémoire au nam de la société anonyme Isoglass;

6. Attendu qu'a l'audience de la Cour du 30 mai 1988, les points
de vue des parties ont été exposés verbalement par M® Antoine Braun pour
Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch et par M© Ludovic

De Gryse pour Isoglass, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie;

7. Attendu que Monsieur 1'Avocat général suppléant Lenaerts a

donné ses conclusions par écrit le 3 juin 1988;

QUANT AU DROIT :

Sur les questions confondues :

8. Attendu que, pour répondre aux questions relatives a l'inter-—
prétation de l'article 13,C, LBM, cette disposition ne faisant 1l'ocbjet
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d'aucune explication dans le Camentaire cammn des Gouvernements,
il faut s'attacher essentiellement, cutre aux termes de cette dis-

position, & la place qu'elle occupe dans le systéme de la loi;

9. Attendu que l'article 13,C, fait partie des dispositions qui
déterminent 1'étendue de la protection du droit exclusif & une marque ;

10. que, dans ce contexte, il parait évident que les régles é&non-
cées aux articles 13,B, et 13,C, ont pour but de préciser les modalités
d'application des régles générales relatives d 1'étendue de cette protec-
tion, contenues dans l'article 13,A ;

11. que, ainsi que la Cour l'a exprimé 3 maintes reprises, ces
régles générales offrent au titulaire de la marque une protection éten-
due qui se trouve délimitée par la notion de -"signe ressemblant"”, celle-
ci constituant la seule limite en cas d'identité ou de similitude des
produits (le cas de l'article 13,A, sous 1l.) ou une limite parmi d'autres
dans tous les autres cas (ceux de l'article 13,A, sous 2.) ;

12. que les régles générales de l'article 13,7, impliquent, dés
lors, que la limite de 1l'étendue de la protection du droit exclusif 3
une marque sera chaque fois déterminée in concreto par le juge qui,
faisant application du critére formulé & cette fin par la Cour, appré-
ciera si le signe querellé doit é&tre tenu pour un "signe ressemblant"
et pourra tenir campte ainsi de toutes les particularités pertinentes
du cas d'espéce ;

13. que, dans ce contexte et campte tenmu du second alinéa de l'ar-
ticle 13,C, le premier alinéa de cet article signifie que le juge a
1l'obligation de tenir pour un "signe ressemblant" le signe qui doit

étre considéré came une "traduction" au sens du premier alinéa;
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14. que pareille obligation, qui ne laisse au juge aucun pou-
voir d'appréciation in concreto, s'écarte du systéme de la loi exposé
ci-dessus ; qu'au surplus, pareille cbligation n'est pas nécessaire,
les régles générales de l'article 13,A, permettant 3 suffisance de
reconnaitre au titulaire de la marque la large protection qui lui
revient dans tous les cas ol cette protection s'impose in concreto ;

15. qu'il suit de ce qui précéde que pour répondre aux questions,
il y a lieu de s'en tenir & une interprétation restrictive de l'arti-
cle 13,C, alinéa ler ;

Sur la premiére question :

16. Attendu que, considérant les faits constants de la cause, la
Cour camprend cette question en ce sens que son objet est de savoir si
un signe querellé peut &tre tenu pour une "traduction" au sens de 1l'ar-
ticle 13,C, alinéa ler, (1) s'il est constitué d'une représentation
graphique, camportant ou non des lettres, de nature telle qu'il faut
admettre que le public qui se sert habituellement d'une des langues
nationales ou régionales du territoire Benelux la désignera spontané-
ment au moyen d'un ou de plusieurs vocables appartenant au vocabulaire
de cette langue, et (2) que ces vocables constituent la traduction de
la marque rédigée dans l'une des autres langues et sur laquelle le titu-
laire fonde son action ;

17. Attendu que 1l'interprétation restrictive du premier alinéa de
l'article 13,C, qui s'impose ici, emp@che de considérer que le terme
"traduction", au sens de cette disposition, puisse camprendre pareille
représentation graphique, en sorte que cette question appelle une ré-
ponse négative ;

Sur les deuxiéme et cingquiéme question :

18. Attendu que l'article 13,C, alinéa ler, visant la marque
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dont la protection est invoquée, fait état d'une marque "rédigée"
dans l'une des langues citées dans cette disposition ;

19. Attendu qu'il est conforme 3 ce terme de ne considérer en
principe ladite disposition camme n'étant applicable qu'd la condition
que la marque invoquée soit constituée d'un ou de plusieurs vocables
qui, dans la forme ol ils sont repris dans le dépdt de cette marque,
appartiennent chacun au vocabulaire de l'une de ces langues ;

20. que, toutefois, ce terme n'empéche pas de considérer la dis-
position camme étant également applicable lorsque ladite marque est
constituée d'un vocable qui, bien que n'appartenant pas lui-méme au
vocabulaire de 1l'une des langues considérées, se campose néarmoins

de vocables faisant partie chacun, de maniére autoname, de ce voca-
bulaire ; que, tout autant qu'un mot appartenant 3 ce vocabulaire,
pareil mot camposé est susceptible d'étre traduit dans une autre langue
nationale ou régionale du territoire Benelux ; .

21. Attendu que, cependant, les termes de cette disposition
n'autorisent pas d'étendre son effet aux marques formées d'un mot cam—
posé qui n'appartient pas audit vocabulaire et dont au moins un des
€léments constitutifs ne fait pas partie, de maniére autoname, de ce
vocabulaire ; que, au demeurant, pareil mot camposé ne se préte pas

~

a une traduction dans l'une des autres langues visées dans la disposition ;

22, Attendu qu'il suit de ce qui précéde que, campte tenu des
considérations émises sous le n° 20, la deuxiéme question sous (a)
appelle une réponse affirmative, et la deuxiéme question sous (b),

une réponse négative ;
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23. Attendu que, par conséquent, il n'y a pas lieu de répondre
d la cinquiéme question, fondée sur 1l'hypothése d'une réponse affir-

mative 3 la deuxiéme question sous (b) ;

Sur la troisiéme question :

24. Attendu que, prise dans sa signification littérale, l'expres-—
sion "traduction dans l'autre de ces langues", utilisée a l'article 13,
C, alinéa ler, ne s'étend pas aux vocables ocu aux cambinaisons de voca-
bles qui ne font pas partie du vocabulaire de cette autre langue ;

25. Attendu qu'il serait, dés lors, contraire aux termes de la
disposition de considérer coamme une "traduction dans l'autre de ces
langues" un mot camposé n'appartenant pas en tant que tel au vocabu-~
laire de cette autre langue et dont les éléments constitutifs ne font
pas tous partie, de maniére autoname, de ce vocabulaire ;

26. Attendu qu'il faut répondre en ce sens 3 la troisiéme ques-

tion ;

Sur la guatriéme gquestion :

27. Attendu qu'il suit des considérations émises ci-avant sous

le n° 13 que la quatriéme question appelle une réponse négative ;

QUANT AUX DEPENS :

28. Attendu qu'en vertu de 1l'article 13 du Traité relatif 3
l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour
doit fixer le montant des frais exposés devant elle ; qu'il n'y a
pas de frais exposés devant la Cour ;
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29, Vu les conclusions de Monsieur 1l'Avocat général suppléant
Lenaerts ;

30. Statuant sur les questions posées par la Cour de cassation
de Belgique ;

DIT POUR DROIT :

Sur la premiére question :

31. Ne peut é&tre tenu pour la traduction, au sens de l'article
13,C, alinéa ler, d'une marque rédigée dans l'une des langues natio-
nales ou régionales du territoire Benelux, le signe constitué d'une
représentation graphique, camportant ou non des lettres, de nature

telle qu'il faut admettre que le public qui se sert habituellement

d'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux,

la désignera spontanément au moyen d'un ou de plusieurs vocables ap-
partenant au vocabulaire de cette langue ; qu'il en va de méme lors-

que ces vocables constituent la traduction de la marque rédigée dans
1'une des autres langues, et sur laquelle le titulaire fonde son action ;

Sur la deuxiéme question :

32. (a) L'article 13,C, alinéa ler, n'est applicable que pour
autant que la marque invoquée est constituée soit d'un ou de plusieurs
vocables qui, dans la forme ol ils sont repris dans le dépSt de cette
marque, appartiennent chacun au vocabulaire de l'une de ces langues,
soit d'un vocable qui, bien que n'appartenant pas lui-méme & ce voca-
bulaire, se canpose néarmoins de vocables faisant partie, chacun, de

maniére autonamne, de ce vocabulaire ;

33. (b) L'article 13,C, alin&a ler, n'est pas applicable lors—
que la marque invoquée est formée d'un mot camposé qui n'appartient
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pas audit vocabulaire et dont au moins un des éléments constitutifs
ne fait pas partie, de maniére autoname, de ce vocabulaire ;

Sur la troisiéme question :

34. Ne peut &tre tenu pour une "traduction dans l'autre de ces
langues" au sens de l'article 13,C, alinéa ler, un mot camposé n'ap-
partenant pas en tant que tel au vocabulaire de cette autre langue et
dont les éléments constitutifs ne font pas tous partie, de maniére
autoname, de ce vocabulaire ;

Sur la quatriéme question :

35. Le juge pour qui le signe querellé doit &tre considéré, au
sens de l'article 13,C, alinéa ler, camme la traduction d'une marque
3d laquelle cette disposition est applicable, ne détient aucun pouvoir
d'appréciation quant & la ressemblance de ce signe avec la marque.

36. Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, premier vice-prési-
dent, H.E. Ras, second vice-président, madame J. Rouff, P. Kayser,
juges, E. Boon, P. Marchal, R. Everling, C.H. Beekhuis, S. Royer,
juges suppléants,

37. et prononcé en audience publique d Bruxelles, le 26 juin
1989, par Monsieur E. Boon, préqualifi&, en présence de Messieurs
H. Lenaerts, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en
chef suppléant.



