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Traduction 2

La Cour de Justice Benelux a rendu I'arrét suivant dans |'affaire A 2013/1

1. Conformément a I'article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif a I'institution et au statut d’une
Cour de Justice Benelux (ci-apreés : le Traité), la Cour de cassation de Belgique a posé, par un arrét du
11 janvier 2013 dans I'affaire C.11.0607.N en cause de la sa Parfumerie ICl Paris XL contre la sa
Publications France Monde, une question d'interprétation relative a 'article 2.17, alinéa 1*, de la
Convention Benelux en matiére de propriété intellectuelle (ci-apres : CBPI).

QUANT AUX FAITS

2. Les faits qui sont a I'origine de I'arrét de la Cour de cassation, tels qu'ils ressortent de I’arrét
de la cour d'appel de Bruxelles rendu le 17 novembre 2009, peuvent étre résumés comme suit :

- La sa Parfumerie ICI Paris XL est une société belge spécialisée dans le commerce de détail
d’articles de parfumerie et de beauté qui possede un dépdt Benelux de la marque verbale « ICI
PARIS » pour des produits et services dans les classes 03, 16, 18, 21,35 et 44 ;

- La sa Publications France Monde (ci-apres: PFM) est une société francaise qui édite le
magazine « Ici Paris ». Elle est titulaire de I'enregistrement international n° 575732 de la marque
verbale/figurative «Ici Paris» du 10 octobre 1991 pour, entre autres, des « Magazines et
périodiques » dans les classes 16, 28, 35,38 et 41 ;

- PFM a fait opposition le 30 mars 2006 au dépot Benelux par la sa Parfumerie ICI Paris XL de la
marque verbale « ICI PARIS » concernant les classes 16 et 35 ;

- |'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-aprés : I'OBPI) a rejeté I'opposition de PFM
par décision du 21 décembre 2007 en raison de I'absence de preuve de I'usage de sa marque ;

- PFM a introduit, le 20 février 2008, un recours en annulation de la décision de I'OBPI devant
la cour d'appel de Bruxelles ;

- dans son arrét du 17 novembre 2009, la cour d'appel a annulé cette décision et a déclaré
fondée I'opposition contre I'enregistrement sous le numéro 1090372 de la marque « ICI PARIS » pour
les classes 16 et 35 ;

- La sa Parfumerie ICI Paris XL a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrét ;

- devant la Cour de cassation, la sa Parfumerie ICl Paris XL s’est plainte de ce que sa défense,
basée sur I'absence de preuve de I'usage de la marque « ICI PARIS », a été rejetée et que la cour
d'appel s'est fondée pour ce faire sur des éléments qui étaient « nouveaux » en ce sens qu’ils
n’‘avaient pas été invoqués devant I"OBPI pendant la procédure qui a conduit a la décision sur
I'opposition. Plus précisément, PFM a produit pour la premiere fois devant la cour d'appel des
tableaux (piéce n° 15) concernant le nombre d'exemplaires du magazine IC/ PARIS distribués et
vendus dans tous les pays d’exportation entre 2001 et 2006 et qui établiraient que « la Belgique est
le pays d’exportation le plus important et que, avec le Grand-Duché de Luxembourg, prés d'un million
d'exemplaires du magazine ICl PARIS y sont distribués chaque année ». La sa Parfumerie ICI Paris XL a
demandé de considérer cette piéce n° 15 comme irrecevable en tant que « nouvel élément de
preuve » puisque I'OBPI n'a pas pu en tenir compte dans sa décision sur I'opposition.

QUESTION PREJUDICIELLE

3. La Cour de cassation estime que l'interprétation de I'article 2.17, alinéa 1", CBPI, est
nécessaire pour pouvoir statuer. Par arrét du 11 janvier 2013, elle a sursis a statuer jusqu'a ce que la
Cour de Justice Benelux se soit prononcée sur la question suivante :
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« L'article 2.17, alinéa 1¢", CBPI, doit-il, a la lumiere des arréts A 2005/1 et A 2008/1, étre interprété
en ce sens que les juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaitre de nouveaux éléments de fait
produits dans le cadre de prétentions qui ont déja été formulées dans la méme procédure
d'opposition devant I'OBPI ?»

QUANT A LA PROCEDURE

4, Conformément a l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir une copie certifiée
conforme de I'arrét de la Cour de cassation aux parties et aux ministres de la Justice de Belgique, des
Pays-Bas et du Luxembourg.

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la question posée a
la Cour.

Pour la sa Parfumerie ICl Paris XL, maitres P. Maeyaert et J. Muyldermans ont déposé un mémoire le
15 avril 2013.
Pour PFM, maitre Th. van Innis a déposé un mémoire le 22 avril 2013.

L'avocat général suppléant D. Thijs a déposé le 18 septembre 2013 des conclusions écrites.

QUANT AU DROIT

5. L'article 2.17, alinéa 1", CBPI, stipule que :

« Les parties peuvent, dans les deux mois aprées qu'il ait été statué sur I'opposition conformément a
I'article 2.16, alinéa 4, introduire devant la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la
cour d'appel de Luxembourg une requéte tendant a obtenir un ordre d'annulation de la décision de
I’Office ».

6. Dans son arrét A 2008/1 du 26 juin 2009, la Cour de Justice Benelux a décidé qu'aprés une
annulation de la décision de I'OBPI, il n’y avait pas de raison de renvoyer I'affaire a I'OBPI. La cour
d'appel doit statuer elle-méme et substituer sa décision a la décision annulée, étant entendu que la
cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels I'OBPI a pris ou
aurait d( prendre la décision sur I'opposition.

7. Pour le jugement de I'opposition, la cour d’appel dispose d’un pouvoir de pleine juridiction et
est compétente pour statuer sur toutes les questions litigieuses, tant en fait qu'en droit pour autant
que celles-ci entrent dans le cadre des prétentions invoquées devant I'OBPI. Conformément a ce qui
a été décidé pour la procédure de refus, au point 12, alinéa 2, de I'arrét du 29 juin 2006 dans |'affaire
A 2005/1, la cour d’appel peut également, dans ce cadre, prendre en considération des éléments de
fait qui n'avaient pas été invoqués devant I'OBPI.

8. Il convient dés lors de répondre a la question posée que l'article 2.17, alinéa 1¢, CBPI, doit
étre interprété en ce sens que les juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaitre de nouveaux
éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déja été formulées dans la procédure
d'opposition devant |'OBPI.
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QUANT AUX DEPENS

9. En vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle,
frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme a la
législation du pays ou le proces est pendant.

Les frais exposés sont fixés a 1.500 euros.

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Statuant sur la question posée par la Cour de cassation dans son arrét du 11 janvier 2013.

DIT POUR DROIT

10. L'article 2.17, alinéa 1¢, CBPI, doit étre interprété en ce sens que les juridictions d'appel y
mentionnées peuvent connaitre de nouveaux éléments de fait produits dans le cadre de prétentions
qui ont déja été formulées dans la méme procédure d'opposition devant I'OBPI.

Ainsi jugé le 3 février 2014 par le chevalier J. de Codt, président, E.J. Numann, premier vice-
président, L. Mousel, seconde vice-présidente, C.A. Streefkerk, G. Santer, E. Dirix, A. Fettweis, juges,
I. Folscheid et A.H.T. Heisterkamp, juges suppléants.

Et prononcé en audience publique a Bruxelles le 19 février 2014 par monsieur J. de Codlt,
préqualifié, en présence de messieurs D. Thijs, avocat général suppléant et A. van der Niet, greffier
en chef.



