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. Par un arrét du 11 janvier 1980,

b

invite votre Cour & se prononcer sur

rrétation concernant la Loi uniforme
crod (LB,

nsuite, le

le Hoge Raad der llederlanden &

Certaines questicns d'inter-

Benelux sur les llargues de

de 1l'article 6, alinga © éu

statut d'une Cour de Justice

bien vouleir repondre, "eu épard aux argsuments a et b précités de
furmac™, aux guesilons sulvantes relatives & l'interprétation de la LI
LA § .
s w'article

Que doit-on entendre, a

"aucun usage normal de la margue"

-

AN
L

"sans juste motif" ?"

5, sous 2, par les termes
i _

Que dolt-cn entendre, dans la mémre d$sp031tlon, par les termes

C—

juestions qui vous sont soumises concernent donc llarticle 5,

aiinea > ce la LBM, disposition qui est libelléle comme suit

-

"Le droit a la marque s'éteint :

5. dans lz mesure ou il 7'y @ 9y, Sins

suste metif, aucun usace normal

de la marque sur le territoire Zenelux, ni par le Gitulaire, ni war
un licencié, soit dans les treis arnnées qui suivent le d4p8t, soit



endant une période ininterrcmpue de cing annces : en cas de

P E P 9

litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau
de la preuve de l'usage & charge du titulzire de la margue ;

toutefcis, le non-usage & une epogue yrécédant 1l'assignation de

lus de six années doit &tre prouve per celui cui s'en réclame."
& P

C'est par cette disposition de la LBl que se trouve consacrée
dans le droit des marques des pays du Benelux ce que 1'on appelle
1'obligation d'usage ou d'explecitation de la margue par son titulaire.
Pour conserver son droit & la marque, le titulaire devra, dans les
délais précités, utiliser (ou fzire utiliser) sz marque ou en reprendre

(ou en faire reprendre) L'usuge. ~ défzut, sa mzrque sera frzppie de

margle cu une margue ressenblante rour les mlmes produits ocu des
progulls saniloirdse Ls O
ainsi intreduite (bien que ne reflétant pas exactement lz résgle de

LY

e D, Sous 2, Jje continuerai & utiliser cette QALTEeS5320

l._..J

3 bomrpes
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ruisque l'exposé des motifs cormun des Gouvernements parle de "l'usare

"

ome 5, p. 47) consiste a dire qu'un

ct

obligatoire" - 3Bulletin 3Senelux,
regime de protection des margues fond2 sur le nrincipe de l'enrecig-
«rement reut induire un encombrement des registres provogué rar des

margues dont il n'est pas (ou dont 1l n'es*t plus) fait usage {(Drucker,

Bodenhausen, Y“ichers Yosth "Xort tegrip van het recht betreffende de



A cet égard, la ratio legis resulte aussi de la nature dé la
margue elle-néme. C'esi ainsi que Schricicer cite au début de son
article "Der Benutzungszwang im Markenrecnt'", paru dans GzRUR Int.
1969 (p. 14), un extrait de l'ouvrage de Josef Xohler '"Das Recht

des Markernzchuizes" (183%, p. 2£7)

"Das Institut des non usus berucht in seinem inneren Genzlte ceees
auf dem Trinciype, dass ein Iecht geine Kraft verliert, wenn es

i
F1s
(D
H

im Lauf der Zei*t sein Leben nicht bewzhrt ; es beruht au
Maxime s.ss., dass ein factisch todtes Recht nothwendig auch

seinen rechtlichen Untergang finden russ''.

L'Associlation Internationale pour la :rotection de la

-

Fropriété Industrielle (AIPPI) n consacré de nombreux travaux a
™

cette institution de l'obliguticn d'usare. Zuans une resclution

adoptée lors de son congres 3 lunich (1678), 1'2I7ZT relive

B

n
1

quae 1l'cblization d'utiliser la margue enrecistrees est 2u

z peu pr2s unanimement reconnue, cette cbligation Ztznt de lz
nature méme de la margue. zn effet, la marque est un signe qui
n'est pas vris en lul-méme mais jui est nris dans la destinabtion

oduits ocu les services dtunse

i

ui lui est donnee de desisner les p
G = P
entreprise ; or, cett= fonczticn de ¢ rnztion ne se réalise que

55
por 1 huszse™ (Jnnuzdre 1575/11, T 75 )«

Cette justification de “'oblipation d'usage me pzrzlli -or
tituer un fondement glus solide que le souci, d'ordre pluz rrag-

-

matique, d'eviter un eventuel encombrerent des registres. Le

-Ifl



explication de l'obligation d'usage : "In Argentina we enjoy the
practical effects of a wise and libersal trademark lzw which
leaves it up te the trader or manufacturer tc establish the
scope of coverage that he requires for his trademark - subtject
always to preexisting rights of others = by registering it for
as many clascses ¢of goods as he sees fit, and maintaining to the
axtent that he considers necessary, merely by periodical renewal.
(vevees) Although, due to this system, Argentine is cne of the
countries with the largest number cf trademark registraticns
currently in force, this has not cretated serious congestiocn

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

and the benefits far outweish any possible drawbacks."

Je voudrals poser en prémisse que l'obligation d'usage
trouve sa ratio dans lz nature de la marque elle-meme. Ceci me
parait d'autant plus fondé que, comme je 1l'al expesé dans mes
conclusions avant l'arrét de votre Cour du ‘ter mars 1675 (C.J.3.,
Hecuell defﬁurisprudence 1975=1575, p. 17) dans 1'affaire 4 74/1
{(Klarein), le fzbricant s'etant retiré dans 1l'anonymat, la fonction

'individuslisation de la marcue n'a cessé de s'accentuer. L'auto-
nomie de la marque s'est développée. '"L'anonymat du fabricant a
toutefois pour consequence gque la margue va assuner des fonctions

uprlimentzires 2 celle de signe distinctif des produits de tel
fabricant. La marcue devient alors en méme temps 1a denominaticn
du produit, le symbole et la garantie des caractsristiques que

le fabricant iui a données ainsi que le support de la réputation
et de la clientéle acguises" {(Van Wieuwenhoven Helbach 'Nederlands

handels- en faillissementsrecnt', Il. "Industriele eigendom en
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mededingingsrecht' -1974«-n°® 4556), Cr, cette marque pricisément,
dont 1'zutonomie s'est affirmee dans ses diverses fonctions
|

.

implique & mon avis par nature gu'elle remplisse effectivement
dans les échanges commerciaux le rdle qui est le sien. C'est
en tant que suprori 4de dreit gue la margue peut &ire admise.

A défaut de cette qualité, la rargue ne veut plus rester en
lice et elle doit cader la place a d'autres, identigues ou
similaires, auxguelles le titulaire confére un rdle confcerme

& leur nzature dans le commerce. Je vois la le fondement de
l'obligation d'usage, dont on peut dire en tref gZu'elle est

ure résultante de la transformation de la marque en sugport

de droit en soi.

Si nous zdmeticons ainsi gue l'obligation d'uszpge est impligucze
dans lz nature de la margue, on ne reut, je pense, abcutir a-

une autre conclusion gque ¢elle-cl ! pour conccurlr au maintien
du droit, l'usage cui est fzit d'une marque doit &ire "normal",

1

c'zst-c-dire cue conformament

A

n » o
ltarticle 1er, =zlinez der 1LBH,

=

la marcue doit servir a2 distinsuer les trodulis d'une ertreprise.

Or, sur ce point, le 1législateur Benclux n'z voulu laisser
subsister aucun doute. L'article 2, sous 35 L3N falt 2xrressément

2tat d'"aucun uszge normal''.

Afin de mieux cerner cette noticn, comnenrtons rar citer

= ' L] -1 - ~u ol J—' —: : r‘ e -: s b Pl W@ r 'l:
le pagssage gue l'exXpose des metifs du Consell Interparlerentair



consultatif de Benelux relatif au rroiet de convention et de loi
uniforme Benelux en matiére de mazrques de nroduits consacre

& la dispositior loégale précitée (C.I.C.B., document “15-1

4 il * o » -~ .
dqu 12 fevrier 90, v.l1Z, concernant l'articles o, devenu
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"ion seulement le droit exclusif 4
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narque nait du rremier
dipdt effectud de tonne foli et s'sieint par non-renouvellerent
de l'enre;istrement ou par radiation volontzire de cet enrc-
gistrement, mais il peut €tre frazppe de déechéance bien que
l'enregistrement soit maintenu. I1 en est ainsi lorssue la
marcue n'est pas utilisze sur le territoire Benelux soit dans

-
—

les trois uns qul suivent le d2pdt, soit vendant une niricde
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ininerrompuse de Cing SLS.
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du drcit en matidre de preuve ctaient intégralement resrectés,

et 31, en consiquence, le demandeur était seul charg: de la
prauve nésative du non-usage. Lz loi urniforme confie au Tribunal

le pouvoir de répartir la charge de la ypreuve de la fagon la

- = = -+ . + - = ~

rius equitable. Le Jjuge veillerz sans doute a repousser ioute

srzurentation bascée sur le non-usazes gui ne serait pas appuydie
21V 11 saments 4 Hi = ] iy Tsemoland "o S s iss oue
1'excertion ne semblera pas denuze de fondement, le juge pourra

exiger cdu tltul*iﬁé-ﬁe"l'enregi trement la preuve positive de
son usagee .cutefois, le titulaire d'un enregistrement résuliére-

Tent maintenu en vigueur ne pourra Jjzmals &tre charge de la preuve
de l'usage 2 une erogue rrecadant l'zszignation de plus de six ans.

Ie projet ne peuvait aller Jjusgu'a imposer 2 ceux gl ont pris la

peine cde Jzire enregistirar laurs margues ou de renouvelsr leur

anrecistrement, l'obligation de conssrver indéfiniment la docu-
mentation leur permettant A'2tablir le btien-fondé du maintien

de leurs caroits exclusifs

du drecit ayant pour tituleaire un &trung

Zenelux ne dirvend ras du meintien d'un enrecistramernt et 32'un
iroit exclusif duns le pays de son etablissement, réserve faite

de la situation npzrticuliere des margues internationales.”

L'exposs des motifs commun des Cguvernements porte fextuel-

- : e x e : L] A b £ - ikl
lement le méme tLexte que ci-3deszus, & une gphrase pres, suil nta

o

pas =te regrisze et gui, szlon moi, ntest pasz 1inuce A'importance
"Tantot la nature des preoduits ou de 1lactiwvits du titulaire

&,/ ®



montrerz gue la simple appesition sur des vroduits est suffia-
sante, tentdt elle fera apparaltre gue lz mise effective sur

le marchi Zenelux est nécessaire.'" Cetie rhrase ezt 3 mes-veux
impertante en raprort avec l'interprétation du petii mo% "apipg"
utilisé 2 1'art. 5 scus 3. itais j'y revierdral plus loin

Au lieu de la phrase préciteée, on trouve dans l'exposé des
mctifs comrun des Gouvernements le pzssace suivant ¢ "L'usage
doit €tre fait par le titulasire de la marque, ;é; son licencié
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neegistré cu par
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une personne agissant en leur nonm.

g0

tte derniere phrase vour &tre complet mais elle

est sans intérédt pour le probléme gui nous occupe {exposé des

motifs commun des
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"token sales'", usage symboligue de la nmargue.

T

A ce.sujet, Van l'ieuwenhoven Helbach écrit (cp. cit.,
p. 173, n® 312) : "Il en est résultc chez nous, dans divers
secteurs :conomigues, l'usage de faire enregistrer des marques
en grand nombre szns sn faire immediatement l'exploitztion com-
merciale ; au lieu ce cela, cn pratiquait des "token sales'" en
affectuant, une fois tous les trols ans, guslques ventes symbo-
licues scus la marque & des acguéreurs complaisants, dans 1'unique
intention de fixer et de maintenir ainsi le dreit 2 lz margue.
Cette pratique gui a regu lz sancticn du Hquéirét Peerage -
1% madi o4t - NJ 1965, n® 287, note HB) était surtout mise |

en ceuvre pour sSe ménager une rascrve de margu

1

S propres 2 un

0

usage commercizl ultlrieur, cas des marques dites de reserve,
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le:

Y]

1]
*J
bl
0
e
i
.
O
=
<
)
}
H
3
W
{1
|
s
B
H
=
'
ct
[ ds
H
{1
(D
f]
()
O
o
g
l.-u-
{pD
h
L
()
O
-4
n
-
¥
b
3
.,
]
i:
(D

bl
ke

—

(0w

4

-
(D
!
ct
D
e
s
b
]
WP
ct
(s

aussi des "token szles' za 1'zide

F

.....

el
D
—
10
;.
i
(D
4]
H
(il
{
_.l
o
T.a
1
(U
L5
iy
4
.
* I |
O
o
ct
o
(D
o}

- i - L] -~ L i . b
mals cu'on agpposzit zur d'autres preduliis gue ceull gu'elles recou-

vraient d2ja

1]
)
T |-
\‘1“
b s
Q
5
B
03
{D
=
D
W),
(o U
{d Y
<
(D
i
)
" D
oF
_'—I
ot
o}
{3
(1
WD
hle
i_.i
il
£
£
H
25
L2
(D
N3
{0
o

autres rroausits
r

(L'arré* “u BR du 26 juin 19%2 (NJ 1942, 5°0) donna un

3 e 7 ~ -y ~ 1 — - =T,
exenple d'admissicn de l'enrepistirenent a'une margue de delensze



Dans sa presque totalite, la docirine s'accorde, je rense,
a2 considérer que le législateur Benelux a voulu exclure, en
imposant a l'art. 5 sous 2 un "usage normal', le maintien du
droit de marque par le moyen de '"token sales" (Van Nieuwenhcven
Helbach, loc. cit. n® 5135, Drucker-Bodenhzusen-ichers :Hoeth,
loc. cit., Gotzen "Van Belgisch naar Beneluxmerkenrechi' - 10450 ~
n® 131, Braun "Précis des iargues de Produits" - 1971 - p. 27C

et Van Dijk "Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - p. £5).

Tar conséguent : l'usage symboligue d'une marque (dans le
seul but de maintenir le droit & la marque) ne constitue pas un

"usage normel", tel gu'il est vise 2 l'art. 5, souz 3 L3I

{1}

Cette approche par la nigative de 1z netion d'"usage ncrmal"
ne ncus fournit toutefois pas une rinonsze a lu guestion posie par

Afin de dégaper ce gqu'il faut entendre pzr "usage nermel', Je

G’]

bt

voudr=zis me r<firer tout d'atvord a 1L'a*ude "lormazal cebruili' de

£

JYan MNicuwenhoven Helbach pzrue dans '"Wercekeringen van vriendschap!,

Studes juridicues en hommare zu professeur T.J. Dorhout lees (1974,
B 297, aussi dans B.X 3. 197, pe 203),

Arres avoir cité 1l'arrdt du Hore Razd dans l'affuire de la
marque "Peerage", (cf. ci-dessus) et apres avoir constaté qu'en
introduisant lz notion d'usace normzl, le lagislateur BeneluX a
cris position contre la ¢onception gue le Ho e Faad avzit fait

I suvennoven

n

o | '\1_'.\. 1- J *l“ '
ienne par cet arres, Hlelbizch considere su'en
-H
;
all.
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expleoitation réelle et véritzble. '"Pour pouvoir constituer un
usaze normal, l'usare ne doit €tre que de simple fagade, il

doit se fzire dans le but d'eobtenir un débit du produit margue
(Van Nieuwenhoven Helbach, locafcit.). Afin de mieux cerner

la notion, l'zuteur s'attache ensuite a exarminer la nature des
faits d'uszge, leur étendue et leur fréguence. Sur le premis
aspact, il fzit la constataticn que les faits d'usage doivent
avoir conduit, zuprés du public destinataire, & 'ne connaigsance
de la marque comme signe distinctif des »nroduiits d'une entreprise.
cuant & l'ampleur et a la fréeguence des feits d'usage, necessaires
pour qu'il y ait usage norm&l,mil attrivus a la nature du produit
un r&le déterminant, compte tenu aussi nécessairement, comne
&lément d'appréciation, de la taille de l'entreprise ccncernée.

Tan Nieuwenhoven lHelbach en arrive zlors a conclurs "que pour

il ¥ ait usaze aormal d'unes marque, il n'est certes pas néces-

3
@)

i

-3
D
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saire gue le produit marqué soit 5z13i3¢ & grande echelle

&

~1 dans l'ensenmble du territoire du Eenelux. 2 3eule coniition

(D
ty

& imposer est jue l'usapge ne soit pas symboligue, mais bien roel et
cette conditicn est remplie lorsgu'il est fait usage de la margue

afin 4'cbtenir un débit du produit couvert nar la marque. Ce debit

ne doit pas 8tre nécessairement important ; il suffit zu'il secit
adapté z la demznde du public dans la mesure autorisce nar la
capacit2 de l'entreprise et sa gamme a'autres produits.”

Van Dijlz (lec. cit.) proiesse une opinion similsire.

Il ecrit &

"2 marque doit étre utilisse en vue de la vente du produit

LS

assurer le drcit & la marquae,
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Le critere est done l'intenticn de l'usager qui normalement
doit resulter de son conmporterient et des circonstances de

1'espece.

4 cet érzrd, L'étendue et la friéguence de l'usage ont

tzille d= celliew~ci, gui fera présumer un usaze puremcent symbo-
ligque. Cette présompticn ne rzsistera tcutefois pas s'il zpparai
par exemplie gue le fzible debit enregistré rasulte d'une veritable
2 - _.r.‘t..n' i — e b oA - o . o o o} -4 - -k e O

4
action promoticnnelle, récent
dtexplorer 1o 3o
rrocure un avantage gqui n'est pas £ didaigner pour une enirenrise

gui considAare

~

ait, dzans une mesure raisonnable, qgu'il n'y a2 pas

de petits profits."

Braun {lec. zit.) adopte une mi2me opinion. IX no*e en cutre

"T1 nz faut donc pas confondre uszge normel

|
D
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(53
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Un usage restreint, du moment zu'il est conformé z une politi
de vente raisonnzble du zreducteur, compite tenu de lz nzture du

roduit eut parfaitement étre normzl."
j& y P P

T %

Gotzen enfin (loc. cit.) ¢ "Il dcit 7y avoir exploitation

véritable."

-
I._J

est frargant de constater que la deocirine relative a 1z
L3M re releve nulle nart la rriasence du nualificatif "enigh a
1'art., 2, sous 3. 4 rmon avis, con 2 considars facitement cue ce
mot enternd exprimer zue l'usage rormal d'une marque Teut se

manifester de fagons divers=s selon 1z natu

r
le comporterent du titwlaire. Tour mol, cette idze se trouve

L
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exprimée dans la phrase de l'cxposé des motifs citée au point

% cl-dessus : "Tantdt la nature des produits ou de l'activite

du titulaire montrera que la simple apposition sur des produits
est suffisante, tantdt elle fera apraraltre que la mise effective

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

{:}pn Citl‘ pl' 280)'

Four &tre tout a fait clair, je voudrais encore sculigner
gu'a mon sens, le rmot "enig' ne veut pas dire en l'occurrence :
"se réalisant quelgues fois'" car l'usage symbolicue se retrouverait

1Y gt

Q)

WS

o

L1e

alors sanctionné par ce biais. Le mot Venig' Gy B

a ras trait 2 la fréquence de 1'usage mais 2 ses modalitées. La
;3

sciation de la normalite

(2
v 3
P
=
£ ™

II].'
freguence de l'usage intervient dans
C

de celui-ci.

dvant d'en arriver 2 une sen*ative de réponse A lz premisre question
du Yoge Raad, Je wvoudrais porter le reczrd au-dels dss frontiéres

ju Benelux, dans les directions sud et est.

~ . i .
=n France, c'est le ler aolt 1Gc> zus 13 loi du 21 dzcembre
il

ar la loi du 22 3iuin 1955, sur les marcues de fa-

e

1064, modifide

P

brigque, de commerce ou de zarvice esit entres en vigueur. L'art. 17
it 1z décheance du droit de marcue por 3ulie de non-usage ¢

-
] '-T h et . - - = p
seperietoirs dVune mErawe gud., 52Ul

o=+ dachuy Cce ses drCitS, le i

axcuse lézitime, ne 1'ya nas exrioit:ie, on fait cxploiter de fagon

b

(i~

C
rublicue et nen syuivocue pendant les cing znnées preczdant la

demande en dachi=znce."
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C'est par cette disposition gue l'obligaticn d'usage a

et> introduite dans le droit francais des mar-ues.

s

T

Dans son article 'L= nouveau r2gime des margues" {dans

"hnnales de la propristé industrielle, artistigue et littaraire,
Paris 1965, n°® 1), Paul iathély se demande A propos de cette

disposition légale (p. 51) :
"Comment va se définir l'usage nécesszire au maintien cdu droit 2"
et répend comme suit (p. 52)

e

Scus le régime ancien, toute une jurisprudence avait
déefini l'usage générateur de droit. Il faut se référer & cette
jurisprudence pour determiner les conditions d'exzleitation suf-
fisante ; car 1l'uszge, cujourd'hul nécessaire 2u maintien du
droit, n'est rvras zufre chose gsue l'usage anciennement nccessaire

pour lz nalissance du droit.

C x :-. +-. : g W o o= ‘.'ll‘ o -'\": I-Hi'l-'l
ca loil precise expresszment gue cet usage peut etre le fait, scit

iu titulaire de la margue, soit de celul gui agit pour son compte.



certaine &tendue ou une importance. Sans doute faut-il gue 1l'usage

soit effectif, riel et sincecre : celz signifie gue l'usage ne doit
reu qu'il soit limite ferrifcrialement 2% 4u'il s'applique % des
Hoffmann inn. 1$53=17G).

. Znfin, dit 1la loi, il faut gue l'usage ne soi* nas égqui-
t

vogue .

v avoir de deoute sur la gualification de l'uszze, @ saveir sur le

foit que 1l'usage est effectus 2 titre de margue et a titre de

Cn peut psrfzitement soutenir, e creis, gue l'uzage de la

L)
marque, el gu'il est visc a2 1l'art. 5, souz 2 L3H, devra s'inscrire
dans les limites circonscrites ci-dessus concernant le Aroit

an particulier me parzit mériter l'attention : le maintien du
t reguiert une cariaine corstance ot continuite dens 1'usage

B
ette exigence prendra Ju reste un conienu QIffirent

L = . :.:- - L r-l ¥ e - ]
selon l2s cas mols 2lle dirive A= l'essence ce la mzrgue qui est

un signal canalisant l'attention du public vers les preduits 2'une

"Ce n'est qh‘h“ Jousnt Som yoratsl

‘!' .



n'est cu'a ce prix que le droit des marques atteindra son objectif
qui est de protéser les titulaires contre toute atteinte portée

3 la réputation de leur marque' {(cf. "Hémorandum sur la création
d'une mzrque communautaire" dans "Bulletin des C.Z.'", Supplénent
3/76). Cr, 3'agissunt spécizlement de produits de grande consom-
mation, la marcue, s'il en fait usage de fagon occasionnelle ou
sporadigque, ne pourra pas répondre 2 son objectif et sa raison

d'étre disyparaitra.

'"Die Einfihrung des Benutzungszwangs in das deutsche 'icrenzeichen=-
recht durch das Vorabgesetz vom & September 19467 (BGBL. I, 052
stellt eine Anpassung an die internationale Racatsentwikkelung

dar. Der Eenutzungsz”“ﬁg kann - trotz der 1m internaticnzlen
Verzleich unterschiedlichen rechilichen ausc taltung im einmelnel =
slm aln wEvenzeicronvechtlichen Grunapriveis in Jorkenrscht der
bedeutsamen Indusirienziionen begzeichnst -rercdan. Flr Zas deutscae

enzeichenzesetz bedeutet er eine ler wesoentlichen Rechisznde-

(D

rungen' (cf. Harl-Feinz Tezer, '"Vorwort" dazns "Der Benutzungszwang

S A
im rarkenrecht!" - 197%).
igleteur saiismand a renconct

trés largement venchce sur

1=
e e
son propos Saumbach-Pefermehl "zrenzeichenrecht! (1579)
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