
1 
 

 
 

COUR DE JUSTICE 
 

BENELUX 
 

GERECHTSHOF 
 

~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE  A 2013/1 –  PARFUMERIE ICI PARIS XL / PUBLICATIONS FRANCE MONDE SA 

 
 

Traduction des conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant D. Thijs 
(pièce A 2013/1/4) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRIFFIE 
REGENTSCHAPSSTRAAT 39 

1000  BRUSSEL 
TEL. +32 (0)2.519.38.61 
www.courbeneluxhof.info 

 

 GREFFE 
 

39, RUE DE LA RÉGENCE 
1000  BRUXELLES 

TÉL. +32 (0)2.519.38.61 
www.courbeneluxhof.info 

 

mailto:curia@benelux.be�
mailto:curia@benelux.be�


2 
 

 
 

 

 

CONCLUSIONS DE MONSIEUR L’AVOCAT GENERAL 
SUPPLEANT A LA COUR DE JUSTICE BENELUX. 

En cause de: 
 
PARFUMERIE ICI PARIS XL sa 
 
Demanderesse dans la procédure C.11.0607.N devant la Cour de 
cassation de Belgique, 
 
Représentée par Me Paul MAEYAERT et Me Jeroen MUYLDERMANS, 
avocats au barreau de Bruxelles, 
 
contre 
 
 
PUBLICATIONS FRANCE MONDE sa, société de droit français  
 
Défenderesse dans la procédure C.11.0607.N devant la Cour de cassation 
de Belgique,  
 
Représentée par Me Thierry van Innis, avocat au barreau de Bruxelles, 
 
I.      Procédure devant la Cour. 
 
La Cour est saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de 
cassation de Belgique dans son arrêt du 11 janvier 2013 (AR 
C.11.0607.N). 
 
II.    Faits et antécédents de la procédure. 
 
1.   A la base de la question préjudicielle qui vous est soumise se trouve 
un recours, formé le 20 février 2008 par Publications France Monde sa 
(ci-après : PFM) contre une décision de l’Office Benelux de la Propriété 
intellectuelle (ci-après : OBPI) du 21 décembre 2007, par laquelle 
l’opposition introduite par PFM contre l’enregistrement demandé par la 
sa Parfumerie ICI PARIS XL (ci-après : PARFUMERIE ICI PARIS XL) 
de la marque “ICI PARIS” a été rejetée. 



3 
 

 
 

 
Ladite PARFUMERIE ICI PARIS XL est une société belge spécialisée 
dans le commerce de détail d’articles de parfumerie et de beauté, tandis 
que PFM est une société française qui édite le magazine “Ici Paris”. Elle 
est titulaire de l’enregistrement international n° 575732 de la marque 
verbale/figurative suivante “Ici Paris” du 10 octobre 1991 pour, entre 
autres, des "Magazines et périodiques" en classe 16. 
 

                                        
 
Dans son arrêt du 17 novembre 2009, la cour d’appel a réformé cette 
décision. Elle a déclarée fondée l’opposition contre l’enregistrement de la 
marque “ICI PARIS” pour les classes 16 – notamment papier et carton – 
et 35 – entre autres services de vente au détail des produits de la classe 16 
-. Ainsi a-t-elle décidé que cette marque publiée le 1er janvier 2006 sous 
le n° de dépôt 1090372 ne pouvait pas être enregistrée dans le registre des 
marques Benelux. 
 
2.   Devant la Cour de cassation, ICI PARIS XL a allégué que sa défense, 
basée sur l’absence d’usage normal de la marque “ICI PARIS” par PFM, 
a été rejetée en ayant égard à des éléments qui étaient nouveaux en ce 
sens qu’ils n’avaient pas été invoqués devant l’OBPI pendant la 
procédure qui a conduit à la décision d’opposition.  
 
En effet, dans ses “deuxièmes conclusions” devant la cour d’appel, PFM 
avait produit, comme pièce n° 15, des tableaux émanant du distributeur 
de l’hebdomadaire ICI Paris, afin de clarifier le nombre d’exemplaires 
distribués et vendus dans tous les pays d’exportation entre 2001 en 2006, 
ces tableaux devant établir que “la Belgique est le principal pays 
d’exportation et qu’avec le Grand-Duché de Luxembourg, environ 1 
million d’exemplaires du magazine ICI PARIS y sont distribués chaque 
année”. ICI PARIS XL a demandé d’écarter cette pièce n° 15 comme 
irrecevable pour cause de « nouvel élément de preuve ». 
 
Les juges d’appel ont rejeté la défense de ICI PARIS XL sur la preuve de 
l’usage normal de la marque “Ici Paris” et ont décidé, se référant à ces 
listes “que l’hebdomadaire était aussi vendu en Belgique, aux Pays-Bas 
et au Grand-Duché de Luxembourg et que des millions d'exemplaires 
étaient vendus. Ces éléments ne laissent planer aucun doute quant au fait 
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que [PFM] a fait un usage intense de sa marque pendant la période 
pertinente comme titre d’un hebdomadaire.” 
 
3.   Après avoir exposé brièvement la jurisprudence pertinente de votre 
Cour, la Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 11 janvier 2013 que 
la réponse au moyen ne peut se déduire avec certitude de cette 
jurisprudence en sorte qu’une question préjudicielle à votre Cour 
s’imposait.  
 
Au nom de ICI PARIS XL, Me Paul Maeyaert et Me Jeroen 
Muyldermans ont déposé un mémoire le 15 avril 2013. 
 
Au nom de PFM, Me Thierry van Innis a déposé un mémoire le 22 avril 
2013. 
 
III. Question préjudicielle. 
 
4.     La Cour de cassation adresse la question suivante à votre Cour : 
 
“L'article 2.17, alinéa 1er, CBPI, doit-il, à la lumière des arrêts A 2005/1 
et A 2008/1, être interprété en ce sens que les juridictions d'appel y 
mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait produits 
dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la même 
procédure d'opposition devant l'OBPI ?” 
 
IV.  Examen. 
 
A)  Recevabilité  
 
5.    La question préjudicielle me paraît recevable. Les parties ne le 
contestent pas, au demeurant. 
 
B)  Quant au fond 
 
6.    Dans son mémoire, PFM souscrit à la thèse développée par l’avocat 
général à la Cour de cassation qui préconise un parallélisme : tant dans 
une procédure de recours contre une décision de l’OBPI portant refus de 
l’enregistrement d’une marque pour motifs absolus (article 2.12 CBPI), 
que dans une procédure de recours contre une décision de l'OBPI en 
matière d'opposition, prise en vertu de l'article 2.16, alinéa 4, CBPI 
(article 2.17 CBPI), les juges d'appel ne peuvent prendre en considération 
que les éléments sur lesquels l’OBPI a fondé ou aurait dû fonder sa 
décision.  
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Dans la première procédure visée, les juges d'appel peuvent également 
prendre en considérations de nouveaux éléments de fait invoqués dans le 
cadre de prétentions déjà formulées devant l'OBPI. Selon PFM, ce doit 
être le cas dans les deux procédures d’appel, dans la mesure où ils 
rentrent dans le cadre de ces prétentions. 
 
ICI Paris XL soutient, par contre, qu’aucun élément de fait nouveau, en 
particulier des preuves d’usage, ne peut être déposé dans la procédure de 
recours contre une décision en matière d’opposition. Elle base sa thèse en 
premier lieu sur le caractère différent des deux procédures, la cour 
d’appel pouvant uniquement reconsidérer la décision de l’OBPI. Elle 
relève à cette fin le parallélisme avec la procédure devant le Tribunal de 
l’UE en matière de marques communautaires.  
 
Dans le cadre de la production de nouveaux éléments de preuve 
concernant l’usage de la marque, elle se réfère aux règles strictes de 
procédure pour la production de preuves de l’usage normal d’une marque 
devant l’OBPI.  
 
7.  Conformément à l’article 2.17, alinéa 1er, CBPI, les juges d’appel 
statuent sur le recours en annulation d’une décision en matière 
d’opposition de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle. 
  
Comme l’énonce la Cour de cassation dans sa décision de renvoi 
préjudiciel, votre Cour a décidé antérieurement que dans cette procédure 
d’opposition, les juges d’appel “ne (peuvent) prendre en considération 
que les éléments sur lesquels le BBM [OBPI] a fondé ou aurait dû fonder 
sa décision d'opposition”1

S’agissant de la procédure de refus, votre Cour a déjà précisé que les 
juges d’appel ne peuvent connaître de prétentions qui sortent du cadre de 
la décision de l’OBPI ou qui ne lui ont pas été soumises

.  
 

2, mais bien de 
“nouveaux éléments de fait” en ce qui concerne un fondement présenté 
dans la procédure d’enregistrement3

On pourrait éventuellement déduire du point 12 de ce dernier arrêt que 
votre Cour s’est prononcée de manière générale sur la procédure 

. 
 
Cette jurisprudence peut-elle ou doit-elle s’appliquer par analogie à la 
procédure de recours en matière d’opposition ?  
 

                                           
1 Cour de Justice Benelux, 26 juin 2009 (A 2008/1), interprétant l’article 2.17, alinéa 1er, CBPI. 
2 Cour de Justice Benelux, 29 juin 2006, (A 2005/1), point 9.  
3 Cour de Justice Benelux, 29 juin 2006, (A 2005/1), points 11 et 12. 
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d’enregistrement. En effet, l’opposition fait partie, elle aussi, de la 
procédure d’enregistrement. Toutefois, dans la réponse à la question 
(point 13 et le dispositif), l’interprétation est, à mon sens, rapportée 
uniquement à la procédure de refus pour motifs absolus.  
 
On relève à juste titre la nature différente des deux procédures pour 
remettre en cause l’application analogique. Cette différence a déjà été 
mise en évidence par l’avocat général J.-F. Leclercq dans ses conclusions 
du 17 novembre 2008 dans l’affaire A 2008/1.  
 
Dans ses conclusions, l’avocat général souligne que “l’objet de la 
procédure” est différent dans ces deux procédures : l’opposition est un 
litige entre deux parties, l’OBPI étant appelé à apprécier des “intérêts 
particuliers”, tandis qu’en cas de refus, l’intérêt général prévaut, l’OBPI 
étant impliqué lui-même dans la procédure comme une instance qui a 
pour mission de surveiller le registre des marques. Dans le cadre de cette 
mission d’intérêt général, il doit refuser l’enregistrement de certaines 
marques en fonction de motifs de refus absolus.  
 
Il s’ensuit qu’en degré d’appel, en vue de préserver l’intérêt général, les 
juges d’appel doivent pouvoir disposer dans cette dernière procédure de 
toutes les informations pour pouvoir juger en pleine connaissance des 
faits. C’est la raison pour laquelle il est permis aux juges d’appel 
d’utiliser de “nouveaux éléments de fait”  – dans le cadre de prétentions 
déjà exprimées.  
 
Dans la procédure d’opposition, par contre, l’application analogique de 
cette règle ne serait pas justifiable puisque les juges d’appel ne veillent 
pas, comme l’OBPI, à l’intérêt général renfermé dans les motifs de refus 
absolus.  
 
Ils ne seraient que les juges passifs qui doivent statuer sur le litige et les 
pièces telles qu’elles ont été présentées par les parties.  
 
Il s’ensuivrait que les juges d’appel ne peuvent contrôler que la légalité 
de la décision de l’OBPI, autrement dit si l’OBPI a pris la décision 
correcte en droit et en fait sur la base de ces éléments, eu égard aux 
prétentions et éléments de fait présentés devant l’OBPI.   
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La doctrine doute cependant que la présentation de nouveaux éléments 
(entre autres de nouveaux éléments de preuve comme dans la présente 
affaire) soit possible devant le juge d’appel4

Dans ce cadre, on évoque la procédure en matière de marques 
communautaires qui est similaire et dans laquelle ne sont pas recevables 
les pièces déposées pour la première fois devant le Tribunal de l’Union 
européenne dans la procédure d’appel contre les décisions des chambres 
de recours concernant la marque communautaire

.   
 

5

8.     En revanche, on doit bien constater que le Tribunal de l’Union 
européenne a décidé que la chambre de recours de l’OHMI, sauf 
disposition contraire, a un certain pouvoir d’appréciation sur la prise en 
considération éventuelle de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas 
été produits en temps utile ou l’ont été pour la première fois devant la 
chambre de recours

.  
 

6

Comme la Cour de justice l’a exposé dans son arrêt du 13 mars 2007, C-
29/05 P, le Tribunal n’a qu’un pouvoir de contrôle limité qui vérifie la 
légalité de la décision de la chambre de recours, alors que les chambres 
de recours ont tant en droit qu’en fait un “plein pouvoir de contrôle” : 
après l’examen du recours au fond, la chambre statue sur le recours et elle 
est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de 
l’opposition, tant en droit qu’en fait

.  
 
La raison réside dans la différence entre le pouvoir de contrôle des 
chambres de recours et celui exercé par le Tribunal.  
 

7

“52       Ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 2, du 
règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la 
décision d’une chambre de recours de l’OHMI que «pour 

.  
 
Il me paraît intéressant de citer les motifs de cet arrêt, parce qu’il se 
posait un problème identique au cas d’espèce, à savoir la possibilité de 
tenir compte de nouveaux éléments de fait présentés pour la première fois 
devant le Tribunal de l’UE : 

 

                                           
4 T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële Eigendom, deel 2, 
Merkenrecht, Amsterdam, Kluwer, 2008, p. 276. 
5 Ainsi, comme exemple récent: TUE, 14 février 2012, T-33/11, points 12 et 14; CJUE, 13 mars 2007, C-
29/05 P (BHIM/Kaul), points 53-54. 
6 Respectivement: CJUE, 13 mars 2007, C-29/05 P(BHIM/Kaul), points 42-43; TUE, 28 mars 2012, T-
214/08,point 53-56). 
7 CJUEJ, 13 mars 2007, C-29/05 P (BHIM/Kaul), points 52-57. 
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incompétence, violation des formes substantielles, violation du 
traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur 
application, ou détournement de pouvoir». 
 
53       Il découle notamment de cette disposition que le Tribunal ne 
peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au 
moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces 
motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait 
annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui 
apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêt du 11 mai 
2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, points 54 et 
55). 
 
54      Il découle également de ladite disposition que, ainsi que le 
Tribunal l’a jugé à bon droit et de manière constante, des faits non 
invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent 
plus l’être au stade du recours introduit devant cette juridiction 
communautaire. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la 
légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant 
l’application du droit communautaire effectuée par celle-ci eu 
égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite 
chambre (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, 
C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 50), mais il ne saurait, en 
revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des 
éléments de fait nouvellement produits devant lui. 
 
55      Dans la logique de l’architecture institutionnelle rappelée aux 
points 50 et 51 du présent arrêt, le contrôle juridictionnel ainsi 
exercé par le Tribunal ne saurait consister en une simple 
duplication d’un contrôle précédemment effectué par la chambre de 
recours de l’OHMI. 
 
56      Il ressort à cet égard de l’article 62, paragraphe 1, du 
règlement n° 40/94 que, à la suite de l’examen au fond du recours, 
la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce 
faisant, «exercer les compétences de l’instance qui a pris la 
décision attaquée», c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-
même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, 
confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. 
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57      Il résulte ainsi de l’article 62, paragraphe 1, du règlement 
n° 40/94 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la 
chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen 
complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait.” 

 
9.    La comparaison avec la procédure devant le Tribunal de l’UE doit 
être nuancée. En effet, il s’agit d’une autre procédure régie par d’autres 
règles.  
 
Le contrôle par les chambres de recours de la décision de la division 
d’opposition de l’OHMI n’est pas un contrôle juridictionnel comme dans 
le Benelux8

                                           
8 Les membres des chambres de recours ne sont pas des juges, mais font partie de l’OHMI, bien que 
les chambres et leurs membres offrent des garanties d’indépendance: CJUE, 13 mars 2007, C-29/05 P 
(BHIM/Kaul), point 51. 

.   
 
Par contre, le contrôle juridictionnel par le Tribunal de l’UE se limite à un 
contrôle de légalité. Le Tribunal exerce un contrôle juridictionnel, mais 
seulement pour des motifs limités.  
 
La comparaison n’est donc pas tout à fait pertinente, puisque les juges 
d’appel dans le Benelux peuvent, à mon avis, procéder à un contrôle 
juridictionnel “dans toute son ampleur”, à comparer à celui des chambres 
de recours. En effet, ces juges d’appel doivent aller au-delà d’un simple 
contrôle de légalité, mais vérifier effectivement la portée des droits 
subjectifs qui sont en cause dans la procédure d’opposition.  
 
C’est ce que l’on peut déduire, je pense, de l’arrêt précité du 26 juin 2009 
(A 2008/1) dans lequel votre Cour a répondu à la question de savoir si 
“en cas de demande d’annulation de la décision de l’Office sur 
l’opposition, la cour d’appel reconsidère celle-ci uniquement en pleine 
juridiction mais sans substituer une nouvelle décision à celle prise par 
l’Office en cas d’annulation ou si la cour d’appel doit au contraire vider 
elle-même l’opposition après une annulation éventuelle”.  
 
L’arrêt décide qu’il n’y a pas de raison de renvoyer l’affaire à l’Office 
mais que la cour d’appel “doit statuer elle-même et substituer sa décision 
à la décision annulée”.  
 
Ceci montre que le pouvoir va au-delà du pur contrôle de légalité du juge 
de l’annulation. Un juge qui doit statuer lui-même et substituer sa 
décision a nécessairement un pouvoir plus large.  
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La décision de votre Cour selon laquelle la cour d’appel, après une 
annulation éventuelle, doit vider elle-même l’opposition sans renvoi et 
substituer sa décision à la décision annulée doit, me semble-t-il, être 
comprise en ce sens que les juges d’appel doivent procéder à un nouvel 
examen complet de l’opposition, tant en droit qu’en fait. Les juges 
d’appel doivent contrôler la légalité de la décision de l’OBPI et vérifier si 
elle est fondée en droit et en fait.  
 
Ceci implique que si aucune règle juridique ne l’interdit, ils doivent 
pouvoir prendre en considération de nouveaux éléments de fait ou de 
nouveaux éléments de preuve, dans le cadre de la prétention qui a été 
formulée devant l’OBPI.  
 
Dans cette optique, la décision de votre Cour selon laquelle les juges 
d’appel “ ne (peuvent) prendre en considération que les éléments sur 
lesquels le BBM [OBPI] a fondé ou aurait dû fonder sa décision 
d'opposition”, ne peut être interprétée que dans ce sens, me semble-t-il.  
 
De nouveaux éléments de fait peuvent alors être produits en ce qui 
concerne un fondement présenté dans la procédure d’opposition, de sorte 
que les juges d’appel peuvent prendre en considération de nouveaux 
éléments de preuve. 
 
10.    La différence dans la nature des procédures ne fait donc pas 
obstacle à ce que les juges d’appel, qui statuent sur le recours en 
annulation d’une décision en matière d’opposition de l’OBPI 
conformément à l’article 2.17, alinéa 1er, CBPI ne doivent pas seulement 
contrôler si, dans sa décision, l’OBPI a respecté les règles juridiques 
applicables et a pris une décision légalement justifiée sur la base des 
pièces présentées.  
 
Ainsi qu’il ressort de votre arrêt précité du 26 juin 2009, ces juges 
d’appel doivent, en effet, contrôler effectivement la portée des droits 
subjectifs mis en cause dans la procédure d’opposition. Votre Cour a 
décidé, en effet, qu’après une annulation éventuelle, la cour d’appel doit 
vider elle-même l’opposition, sans renvoi, et substituer sa décision à la 
décision annulée. 
 
Cette différence de nature n’empêche pas que la préservation de l’intérêt 
général constitue également le fondement de la procédure d’opposition. 
En effet, l’objet de cette procédure est principalement d’écarter du 
registre des marques les signes qui sont susceptibles de créer une 
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confusion dans l’esprit du consommateur ou qui tireraient indûment 
profit, sans juste motif, de la renommée d’une marque (notoirement 
connue) antérieure ou lui porterait préjudice.   
 
11.     Le fait que la production d’éléments de preuve concernant l’usage 
normal de la marque est strictement réglementé devant l’OBPI 
n’empêche pas que de nouveaux éléments soient produits devant le juge 
d’appel. Une telle restriction ne résulte d’aucune disposition de la CBPI, 
ni des dispositions applicables du RE.9

                                           
9 Voyez en ce sens aussi le mémoire au nom de Paris XL, p. 9. 

 
   
12.   Je conclus dès lors à ce que de nouveaux éléments de fait puissent 
être pris en considération dans les deux procédures en appel. De 
nouveaux éléments de preuve relatifs à un usage existant de la marque, 
comme en l’espèce, sont donc parfaitement admissibles. 
 
V.  Conclusion. 
 
13.     Pour les motifs précités, je crois pouvoir recommander à la Cour de 
répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Cour de 
cassation de Belgique : 
 
" L'article 2.17, alinéa 1er, CBPI doit être interprété en ce sens que les 
juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaître de nouveaux 
éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été 
formulées dans la même procédure d'opposition devant l'OBPI." 
 
 
 
Bruxelles, le 18 septembre 2013 
 
L’avocat général suppléant, 
 
 
 
Dirk THIJS. 


