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Par un arrét du 11 janvier 1980, le Hoge Raad der Nederlanden a 

invite votre Cour 4 se prononcer sur certaines questicus d'inter- 

prétation concernant la Loi uniforme Benelux sur les Margues de 

produits (LB). 

Conformément 2 la disposition de l'article 6, alinéa 5 du 

Traité relatif A l'institution et au stetut d'une Cour de Justice 

Benelux, le Hoge Raad a énoncé les faits 

ansuite, le ie votre Cour, 

de bien vouloir répondre, "eu "@ aux arguments a et 6 précités de 

Turmac", aux questions suivantes relatives & l'interprétation de la 

“Le e dcit-on entendre, 4 l'article 5, scus 3, par les termes © 1 &. ’ » PF 

“aucun usage normal de la marque" ? 

ce Que doit-on entendre, dans la méme disposition, par les termes ’ + Pi 

"sans juste motif" ? = 

Les questions qui vous sont soumises concernent done l'article 5, 

la LBM, disposition qui est libellée comme suit : 

la marque s'éteint : 

3. dans la mesure of il n'y a eu, suns juste motif, aucun usage normal 

Benelux, ni par le de la marque sur le territoire ituleire, ni par 

£ aus 7 
dans Les un licencié, soit s années qui suivent le d4p6t, soit



pendant une période ininterrompue de cing années ; en cas de 

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

de la preuve de l'usage 4 charge du titulaire de la marque ; 

toutefcis, le non-usage 2 une épogue précédant l'assignation de 

plus de six années doit étre prouvé par celui qui sten réclame." 

+ C'est par cette disposition de la LBM que se trouve consacrée 

dans le droit des marques ces pays du Benelux ce que l'on appelle 

l'obligation a'usage ou d'exploitation de la marque par son titulaire. 

Four conserver son droit 4 la marque, le titulaire devra, dans les 

ire utiliser) sa marque ou en reprendre 

rgque sera frappée de 

que lui pourront ainsi utiliser librement cette 

e
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ticle 5, sous 2, je continuerai a S
 

tlliser cette expression 

puisque l'exposé des rotifs commun des Gouvernements parle de "L'usage 

obligatoire" - Bulletin Benelux, tome 5, p. 47) consiste a dire qu'un 

régime de protection des marques fond’ sur le orincipe de L'ienrecis- 

vrement peut induire un encombrement des registres provogué par des 

marques dont il n'est pas (ou dont il n'est plus) fait usace (Drucker, 

Bodenhausen, recht betreffende de 

Industriéle pe 743). BS a 
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A cet égard, la ratio legis résulte aussi de la nature de la 

marque elle-m&éme. C'est ainsi que Schricker cite au début de son 

artitle "Der Benutzungszvang im Markenrecht", paru dans GRUR Int. 

1969 (p. 14), un extrait de l'ouvrage de Josef Kohler "Das Recht 

des Markenschutzes" (1284, p. 267) : 

"Das Institut des non usus berucht in seinem inneren Geh yp
 

Lte ceves 

dem Principe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es 

im Lauf der Zeit sein Leben nicht bewEhrt ; es bderuht auf der 

Maxime «eeee, dass ein factisch todtes Recht nothwendig auch 

seinen rechtlichen Untergang finden muss". 

L'Association Internationale pour la Frotection de la 

Propriété Industrielle (AIPPI) a consacré de nombreux travaux 4 

cette institution de l'oblisution d'usace. Dans une résolution 

adoptée lors de son congrés 4 FI relsve : 

“que l'oblization d'utiliser la marque enreszistrée est aujourd'hui 

& peu prés una 4
p
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ment reconnue, cette obligation étant de la 

1 nature méme de la marque. in effet, la marque est un signe qui 

n'est pas cris en luieméme la destination 

qui lui est donnée de désimmer les produits ou les services dtune 

désignation ne se réalise que 2 entreprise ; or, cette mezicn de 

par llusage't (Annuaire 197°/II, p. 75). 

Cette justification de L'cbligation d'usa 

tituer un fondement plus solide que le souci, 

matique, d'éviter un éventuel encombrement d 

"Report in the name of the 

pe 182) regette en raison %e son crrac 
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explication de l'obligation d'usage : "In Argentina we enjoy the 

practical effects of a wise and liberal trademark law which 

leaves it up to 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 fit, and maintaining to the 

extent that he considers necessary, merely by periodical renewal. 

(,...+.) 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 any possible drawbacks." 

Je voudrais poser en prémisse que l'obligation d'usage 

trouve sa ratio dans la nature de la marque elle-méme. Ceci me 

parait d'autant plus fondé que, comme je l'ai exposé dans mes 

conclusions avant l'arrét de votre Cour du ‘ter mars 1975 (C.J.3., 

Recueil de ‘Jurisprudence 1975-1979, p. 17) dans l'affaire A 74/1 

(Klarein), le fabricant s'étant retiré dans l'anonymat, la fonction 

'individualisation de la marque n'a cessé de s'accentuer. L'auto- 

nomie de la marque s'est développée. "L'anonymat du fabricant a 

toutefois pour conséquence que la marque va assumer des fonctions 

supplémentaires A celle de signe distinctif des produits de tel 

fabricant. La marque devient alors en méme temps la dénomination 

du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que 

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

et de la clientéle acquises" (Van Nieuwenhoven Helbach "Nederlands 

handels- en faillissementsrecnt", II. "Industriéle eigendom en
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mededingingsrecht" -1974~-n° 456). Cr, cette marque précisément, 

dont l'autonomie s'est affirmée dans ses diverses fonctions, 

implique 4 mon avis par nature qu'elle remplisse effectivement 

dans les échanges commerciaux le réle qui est le sien. Clest 

en tant que support de droit que la marque peut étre admise. 

4 défaut de cette qualit$, la marque ne peut plus rester en 

lice et elle doit c4der la place 4 d'autres, identiques ou 

similaires, auxguelles le titulaire confére un réle conforme 

e leur nature dans le commerce. Je vois 14 le fondement de a
 

lfobligation d'usage, dont on peut dire en bref qu'elle est 

une résultante de la transformation de la marque en support 

de droit en soi. 

Si nous admettons ainsi que l'obligation d'usage est impliguée 

dans la nature de la marque, on ne peut, je pense, aboutir a- 

une autre conclusion que celle-ci : pour conccurir au maintien 

au droit, l'usage cul est fait d'une marque doit @tre "normal", 

dire que conform4ment 4 Ltarticle Jer, slir jer LBM, 

la marque doit servir 4 distinguer les rroduits d'une ertreprise. 

Or, sur ce point, le législateur Benelux n'a voulu laisser 

subsister aucun doute. L'article 3, sous 3 LBM fait oxpressdment 

4tat d'"aucun usage normal". 

Afin d B
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oO
 mieux cerner cette notion, commencons par citer 

le passage que L'exposé des metifs du Conseil Interrarle-entyir
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consultatif de Benelux relatif au projet de convention et de loi 

uniforme Benelux en matiére de marques de vroduits consacre 

A la disposition légale précitée (C.I.C.B., document 15-1 
a 

du 12 février 195 p18, concernant l'article 6, devenu 

lLtarticle 5) : 

"Non seulement le droit exclusif de marque nait du rremier 

dép6t effectués de bonne foi et s int par nonerenouvellerent 

de l'enregistrement ou par radiation volontaire de cet enre- 

gistrement, mais il peut 6tre frapré de déchéance bien que 

l'enregistrement soit maintenu. Il en est ainsi lorscue la 

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

iode les trois ans qui suivent le dép8t, soit vendant une p 

ininterromfue je cing ans. 

dire que voutes 

entrer en ligne de compte cour Stublir si l'ecn se trouve effec- 

civement en présence d'un 

produits ou de l'activité 

aprosivtion sur ces produits 

apparaitre que la mise effective sur le marche Benelux est néces- 

sair oO
 

ze minine, 

de la cause. Enfin la justification 

14
 

expirience acg Sancvicr 

du difaut dlusare reste TaAUxX 



du dreit en matiére de preuve ¢taient intésralement respectés, 

et si, en consiquence, le demandeur était seul chargé de la 

preuve nésative du non-usage. La loi uniforme confie au Tribunal 

le pouvoir de répartir la charze de la prouve de ls fagon la 

plus équitable. Le juge veillera sans doute A repousser toute 

arcunmentation basée sur le non-usage qui ne serait pas appuyée 
ct
 

nts de nature 4 la rendre vraisemblable. iv
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xception ne semblera pas dénuse de fondement, le juge pourr mo
 

oO
 r cu eae Oe nregistrement le preuve posi s 

Jaire d'un enregistrement résuliére- 

ment maintenu en vigueur ne pourra ais 8tre chargé de la preuve 

de l'usage 2 une époque précédant l'assignation de plus de six ans. 

Le prajet ne peuvelt aller Se 8 imposer 3 ceux qui ont pris la 

leurs marques ou de renouveler leur 

tion de conserver indéfiniment la docu- 

-fondé du maintien mentation leur permettant d’4tablir le % 

de leurs droits exclusifs 

Tl résulte 

ai uw dreit ayant pour titul 

atitablissement de commerce 

Benelux ne 

droit exclusif duns le 

de la situation particu 

lement & une phrase prés, qui nts 

pas ote et gui, szlon moi 2S Snuie d'importance : 

"Tant6t la nature des produ titulaire 

ofe



inpertante en rapport avec l'interprétation 

i 

Ss 

metifs commun des Gouvernements le passace suivant 

doit @tre fait par le titulaire de la marque, 

v 

trouve dans ite 

par son licencié 

enregistré cu par une personne agissant en leur nom." 

Je menticnne cette derniére phrase pour &tre complet mais elle 

est sans intér&t pour le probléme qui nous occupe (exposé des 

motifs commun des Gouvernements, cf loc. cit.). 

Liexposé des motifs reproduit ci-dessus fait référence 2 L'ex- 

périence acquise aux Pays-Bas. A 

belge et luxembourgeoise (ot le dépSt dtait 

ae 
Législat ions 

géenégrateur du droit 

de marque), la loi néerlandaise sur les marques rrévoyait l'exe 

tinction du droit de marque acquis par le premier usage 

alinéa ter de la loi néerlandaise portait la dis 

"Le jroit & l'usase exclusif d'une margue destin 

She 
pve 

. L'art. 3, 

on suivante : 

e & distinguer 

les pate de l'industrie ou du commerce d'une personne des 

1a
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produits c'autrui apvartient 4 ce q 

la marque 4 cet effet sur le territoire du 

seulement pour la désisnation des prod 

a été utilisée, et Jurant une période qui n 

a compter du dernier usage." 

ui, le 

© depes 

premier, a ut ilisé 

squels la marque 

sera pas trois ans 
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"goken sales", usage symbolique de la marque. 

. A ce sujet, Van Nieuwenhoven Helbach écrit (cp. cit., “7 

p. 175, n° 512) : "Il en est résulté chez nous, dans divers 

secteurs Sconomiques, l'usage de faire enregistrer des marques 

en grand nombre sans en faire immédiatement l'exploitation com- 

merciale ; au lieu de cela, on pratiquait des "token sales" en 

effectuant, une fois tous les trois ans, quelques ventes symbo- 

ligues sous la marque 4 des acguéreurs complaisants, dans l'unique 

intention de fixer et de maintenir ainsi le droit a2 ls marque. 

Cette pratique qui a regu la sanction du BR Carrét Peerage - 

14 mai-1064 - NJ 1965, n° 287, note HB) était surtout mise 

er une réserve de marques propres 4 un pr en ceuvre pour se ménz 

usage commercial ultérieur, cas des marques dites de réserve, 

et aussi pour rouvoir mieux garantir des contrefagons une margue 

ae
 

fo
n 

Q
o
 

u
 réellement exploitde en réservant ainsi des droits marques 

ressemblantes, cas des marques dites de défense. On pratigquait 

aussi des "token sales" & l'aide de marques réellement exploitées 

autres preduits que ceux qu! 

réserver cet usace 

exemple d'admission de l'enreristrement d'une marque de de 

dans cette espece,
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Dans sa presque totalité, la doctrine s'accorde, je rense, 

A considérer que le lésislateur Benelux a voulu exclure, en 

imposant 4 l'art. 5 sous 3 un "usage normal", le maintien du 

droit de marque par le moyen de "token sales" (Van Nieuwenhoven 

Helbach, loc. cit. n° 513, Drucker-Bodenhausen-‘Jichers Hoeth, 

loc. cit., Gotzen "Yan Belgisch naar Beneluxmerkenrecht" - 1969 - 

n° 13%, Braun "Précis des Marques de Produits" - 1971 - p. 279 

et Van Dijk "Merkenrecht in de Beneluxlanden" - 1973 - p. 66). 

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

seul but de maintenir le droit A la marque) ne constitue pas un 

“usage normal", tel qu'il est visé 4 l'art. 5, sous 3 LBM. 

cette approche par notion a'"usage normal" 

it sc
 
a
 ne nous fournit toutefois la question posée par 

le Hoge Raad. 

Afin de désager ce qu'il faut entendre par “usage normal", je 

voudrais me référer tout d'abtord a l'étude "Normaal gebruik" de 

Yan Nieuwenhoven Zelbach parue dans "Versekeringen van vriendschap", 

Studes juridiques en hommase au professeur T.d. Dorhout Mees (1974, 

294 > aussi dans BeI.D. 1974, p. 203). te
h . 

Apres avoir cité l'arrét du Hoze Racd dans l'affaire de la 

marque "Peerage", (cf. ci-dessus) et aprés avoir constaté quien 

lésislaceur visaic, non
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exploitation réelle et véritable. "Pour pouvoir constituer un 

usage normal, l'usase ne doit 6tre que de simple fagade, il 

doit se faire dans le but d'tobtenir un débit du produit marqué 

(Jan Niewvenhoven Helbach, loc. cit.). Afin de mieux cerner 

la notion, l'suteur s'attache ensuite 4 examiner la nature des 

faits d'usage, leur étendue et leur fréquence. Sur le premier 

aspect, il fait la constatation que les faits ctusage doivent 

avoir conduit, auprés du public destinataire, 4 ne connaissance 

de la marque comme signe distinctif des produits d'une entreprise 

Quant 4 l'ampleur et 4 la fréquence des faits d'usage, nécessaires 

pour qu'il y ait usage normal, il attribue 4 la nature du produit 

un réle déterminant, compte tenu aussi nécessairement, comme 

élément d'appréciation, de la taille de l'entreprise concernée 

Yan Niewvenhoven Helbach en arrive slors 4 conclure "que pour 

qu'il y ait usage normal d'une margue, il n'est certes pas néces- 

saire que le produit marqué soit commercialisé que FE q fa
e grande échelle 

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

& imposer est que l'usage ne soit pas symbolique, mais bien rgel et 

ette condition est remplie lorsqu'il est fait usage de la marque 

afin d'obtenir un debit du produit couvert var la marque. Ce débit 

ne doit pas Stre nécessairenent important ; il suffit qu'il soit 

oO
 

FS}
 ance du public dans la mesure autorisée nar la d 

capacitS de l'entreprise et sa gamme d'autres produits." 

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

Tl écrit : 

"La marque doit 6tre utilis$e en vue de la vente du produit 

at non pas uniquement dans le but d'assurer le drcit 4 la marquee 

ese
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Le critére est done l'intention de l'usager qui normalement 

doit résulter de son comportement et des circonstances de 

lLtespéce. 

A cet 4cgard, l'étendue et la 

leur importance dans la mesure of ce n'est praticuement que leur 

roel c 2S, ior
) inconsistance, vu la nature du produit et de l'entreprise 

ésumer un usage purement symbo- 

istera toutefois pas s'il apparaft 

ritable 

c 
<
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alble dabit enregistré risulte d'une 

cu de ventes-tests en vue 

aigner pour une entrenrise 

gui consid4rerait, cans une mesure raisonnable, qu'il n'y a pas 

de petits profits." 

Braun (lec. cit.) adopte une m8me opinion. Il note en cutre 

"Tl ne fawt dene pas conforntre wusepe normal <«t us. 

est conformé Un uSage restreint, du moment 

de vente raisonnable du sroducteur, compte tenu de la 

produit, peut parfaitement 6tre normal.” 

wry Gotzen enfin (loc. cit.) : "Il doit y avoir exploitation 

véritable." 

l'art. 5, sous 3. Amon avis, on 2 consid? 

normal d'une marque reut se 

r 

ie@ somportem ‘our iol, cette idée se trouve
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exprimée dans la phrase de l'exposé des motifs citée au point 

3 ciedessus : "Tant6t la nature des produits ou de l'activiteé 

du titulaire montrera que la simple apposition sur des produits 

est suffisante, tantét elle fera aprarafitre que la mis oO
 

ai fective 

sur le marché Benelux est nécessaire". En mentionnant la simple 

apposition de la marque comme suffisante a constituer un usage 

normal, on a visé sans aucun doute le ces de la marque destinée 

exclusivement & ltexportation (conception générelement admise en 

doctrine : Van Nieuwenhoven Helbach, op. cit. n° 6-514 et Braun, 

op. cits, p. 280). 

Four @tre tout a fait clair je voudrais encore sculigner ’ 

uta mon sens, le rot "enic'" ne veut pas dire en l'occurrence : ’ c 

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

fe
y 

alors sanctionn? par ce biais. Le mot "enig" a y
 wt. &, sous ¢ u
 

n'a pas trait 4 la fréquence de l'usage mais 4 ses modalités. La 

fréquence de l'usage intervient dans l'arpriciation de la normalite 

fo de celui-ci. 

Avent d'en arriver 4 une sentative de réponse 4 la premi4re question O 

du Hoge Raad, je voudrais porter le record au-deld des frontiéres 

r
a
 

. du Benelux, dans les directions sud et es 

En France, ctest le jer aofit 

ée par la loi du 23 juin 

brique, de commerce ou de service est entrée en vigueur. L'art. 11 

rézit la déchéance du droit de marque per suite de non-usage : 

"Est déchu de ses drcits, le propriétai tune marque qui, sauf 

excuse lézgitime, ne L'a exploiter de fagon 

rublisue et non 2ynivoque pendant les cing 

demande en déch 

afe
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Crest par cette disposition que l'obligation d'usage a 

été introduite dans le droit frangais des marques. 

Dans son article "Ls nouveau rg 

‘Annales de la propriité industrielle, artistique et littSraire’, 

Paris 1965, n° 1), Paul Mathély se der 

disposition légale (p. 51) : 

len au droit ?' ct
 

"Comment va se définir l'usage nécessaire au main 

et répond comme suit (p. 52) : 

"Sous le régime ancien, toute une jurisprudence avait 

défini l'usage générateur de droit. Il faut se référer A cette 

jurisprudence pour déterminer les conditions d'exrcloitation suf- 

fisante ; car ]'us » aujourd'hui nécesseire eu maintien du 

de n 

auquel 

La loi 

du titulaire de la marque, soit je celui qui agit pour sen compte. 

iss
) 

« il faut que i‘usage soit puslic : la Lol x 3 

ment. Cela signifie que le signe doit étre employé a l'égard de la 

\G clientéle ; un simple usage privé 

2. Il faut que ne soit pas accidentel ni sporadique ; 

il faut que l'usage revéte une certaine constunce ou ‘ine certaine 

continuité (Cass. 



certaine Stendue ou une importance. Sans doute faut-il que l'usage a 

soit effectif, réel et sincére : cela signifie que l'usage ne doit 

pas &tre seulement de fasgade. si l'usage est réel, i. importe 

affaires 

Eoffmann 

3. Enfin, dit la loi, il faut que l'usage ne soit » équi- 

voque. Cela signi materialité de L'usage doit 

8tre certaine. Cela signi en droit, qu'il ne doit ras 

de @, & savoir sur le 

et a titre de 

Cn peut ge crois, que l'usage de la 

marque, tel gutil est visé 4 l'art. 5, sous 2 LSM, devra s'inscrire 

s 

frangais pour pouvoir &tre considérs comme un usase normal au 

sens de la disp 

en particulier me paraf 

droit requiert une 

de la rarque. 

selon les cas 

un Signal canalisant 12 

entreprise. 

de promotion des ventes ot d'iniormation des consorrateurs, e% ce



n'est cu'a ce prix que le droit des marques atteindra son objectif, 

qui est de protéser les tituleires contre toute atteinte portée 

la réputation de leur marque" (cf. "Hémorandum sur la création 

d'une marque communautaire” dans "Eulletin des C.2.", Suppl4ment 

3/76). Cr, stagissunt spécialenment de produits de grande consom= 

mation, la marque, s'il en fait usage de fagon occasionnelle ou 

sporadique, ne pourra pas répondre 4 son objectif et sa raison 

d'étre disparaftra. 

Die EinflUhruns des Benutzungszviangs in das deutsche “larenzeichen- 

recht durch das Vorabgesetz vom + September 1967 (BGBL. I, 052 

stellt eine anpassung an die internationale Rechtsentwikkelung 

dar. Der Benutzuneszveng kann - trotz der im internationalen 

Vergleich unterschiedlichen rechvlichen Ausztesteltung im einzelnen - 

als ein varenzeichonrechtlichen Grur Markenrecht der 

bedeutsamen Industrienstionen bezeichnet vrerdan. + iy
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arenaeschengeseta bedeutet er eine der wesoentlichen Rechtsinde- 

ngen" (ef. | 

im Markenrecht" - ser). 

a renoncé 

(usage) dont l'interprdtation ng" 

et 2 la doctrine. Celle-ci atest 

trés largement 

son propos Baumbach-ilefermehl 

Dans son "Uarenzeichencesetz" (1975), Busse se 

préte te l'opinion domina 

Mrur eine ern 


