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DROITS INTELLECTUELS

Marque — Marque de I’Union européenne — Marque
individuelle « fleur de coton » utilisée en tant que mar-
que de certification sous le réglement n° 207/2009 —
Déchéance pour défaut d’usage sérieux en tant que mar-
que individuelle — Fonction essentielle d’indication d’ori-
gine — Nouvelle marque de certification de 1’Union
européenne sous le réglement n° 2017/1001

L’apposition d’une marque individuelle de I’'Union euro-
péenne sur des produits en tant que label de qualité n’est pas
un usage relevant de la notion d’« usage sérieux ». L’appo-
sition de ladite marque constitue toutefois un tel usage
sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consom-
mateurs que ces produits proviennent d une entreprise uni-
que sous le contréle de laquelle lesdits produits sont fabri-
qués et a laquelle peut étre attribuée la responsabilité de
leur qualité.

Une marque individuelle ne saurait étre déclarée nulle en
raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas,
par des contréles de qualité réguliers auprés de ses preneurs
de licence, la conformité des attentes quant a la qualité que
le public associe a cette marque.

Le reglement no 207/2009 doit étre interprété en ce sens que
ses dispositions relatives aux marques collectives de I’Union
européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, étre appli-
quées aux marques individuelles de I’'Union européenne.

INTELLECTUELE RECHTEN

Merk — Uniemerk — Individueel merk “bloem van de
katoenplant” gebruikt als certificeringsmerk onder de
verordening nr. 207/2009 — Vervallenverklaring wegens
ontbreken van “normaal gebruik” als individueel merk —
Wezenlijke functie van herkomstaanduiding — Nieuw
Uniecertificeringsmerk onder de verordening nr. 2017/
1001

Het aanbrengen van een individueel Uniemerk op waren als
keurmerk kan niet worden beschouwd als een gebruik daar-
van als merk dat onder het begrip “normaal gebruik” valt.
Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk
normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd
de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken
waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze
waren zijn vervaardigd onder controle van deze onder-
neming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit
ervan.

Een individueel merk niet nietig kan worden verklaard —
door deze bepalingen samen toe te passen — op grond dat de
merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij
zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtin-
gen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.
Verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat
de bepalingen ervan betreffende de collectieve Uniemerken
niet mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de indivi-
duele Uniemerken.

W.F. Gozze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gézze / Verein Bremer Baumwollborse (VBB)
Siég.: M. Ilei (président de chambre), A. Prechal, A. Rosas, C. Toader et E. Jarasiunas, rapporteur (juges)
M.P.: M. Wathelet (avocat général)
PL: Mes M. Hermans et I. Hefs (Rechtsanwiiltinnen), C. Opatz (Rechtsanwalt), M. Hellmann, T. Henze et J. Techert (en
qualité d’agents) et T. Scharf et J. Samnadda (en qualité d’agents)
Affaire: C-689/15

LA COUR (2¢ ch.),

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions a
I’audience du 1°f décembre 2016,

rend le présent
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Arrét

1. La demande de décision préjudicielle porte sur I’interpré-
tation du réglement (CE) n°207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marque de 1’Union européenne (J.O.,
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2009, L. 78, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige
opposant W.F. Gozze Frottierweberei GmbH (ci-apres
« Gozze ») et M. Wolfgang G6zze au Verein Bremer Baum-
wollborse (ci-aprés le « VBB ») au sujet, d’une part, de
I'usage par Gozze d’un signe similaire a une marque de
I’Union européenne dont le VBB est titulaire et, d’autre part,
de I’existence d’un usage sérieux de cette marque.

Le cadre juridique

3. Le reglement n° 207/2009 a été modifié par le réglement
(UE) n® 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2015 (J.O., 2015, L. 341, p. 21), qui est entré
en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, compte tenu de la
date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est
examiné au regard du réglement n°207/2009 tel qu’en
vigueur avant cette modification.

4. Aux termes de l’article 4 de ce réglement:

« Peuvent constituer des marques [de I’Union européenne]
tous les signes susceptibles d’une représentation graphique,
notamment les mots, y compris les noms de personnes, les
dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son
conditionnement, a condition que de tels signes soient pro-
pres a distinguer les produits ou les services d’une entreprise
de ceux d’autres entreprises. »

5. L’article 7, 1., dudit réglement dispose:

« Sont refusés a I’enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes a I’article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractére distinctif;

¢) les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner ’espece, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou 1’époque de la pro-
duction du produit ou de la prestation du service, ou d’autres
caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou
dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[.]

g) les marques qui sont de nature a tromper le public, par
exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographi-
que du produit ou du service;

[...]»
6. Aux termes de I’article 9, 1., du méme réglement:

« La marque [de I’Union européenne] confere a son titulaire
un droit exclusif. Le titulaire est habilité a interdire a tout
tiers, en 1’absence de son consentement, de faire usage dans
la vie des affaires:

LARCIER

RECHTSPRAAK

a) d’un signe identique a la marque [de I’Union européenne]
pour des produits ou des services identiques a ceux pour les-
quels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa
similitude avec la marque [de I’Union européenne] et en rai-
son de I’identité ou de la similitude des produits ou des ser-
vices couverts par la marque [de 1’Union européenne] et le
signe, il existe un risque de confusion dans I’esprit du public;
le risque de confusion comprend le risque d’association
entre le signe et la marque;

[...]»
7. L’article 15 du réglement n°® 207/2009 énonce:

« 1. Si, dans un délai de cinq ans a compter de I’enregistre-
ment, la marque [de I’Union européenne] n’a pas fait I’objet
par le titulaire d’un usage sérieux dans [I’Union] pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou
si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu
de cinq ans, la marque [de I’Union européenne] est soumise
aux sanctions prévues au présent réglement, sauf juste motif
pour le non-usage.

[.]

2. L’usage de la marque [de I’Union européenne] avec le
consentement du titulaire est considéré comme fait par le
titulaire. »

8. L’article 22, 1., de ce réglement dispose:

« La marque [de I’Union européenne] peut faire I’objet de
licences pour tout ou partie des produits ou des services pour
lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de
[’Union]. [...] »

9. Aux termes de I’article 51, 1., dudit réglement:

« Le titulaire de la marque [de I’Union européenne] est
déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprés de
I’[Office de I’Union européenne pour la propriété intellec-
tuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une
action en contrefagon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la mar-
que n’a pas fait I’objet d’un usage sérieux dans [1’Union]
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enre-
gistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-
usage [...];

b) si la marque est devenue, par le fait de I’activité ou de
I’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le
commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est
enregistrée;

¢) si, par suite de I’'usage qui en est fait par le titulaire de la
marque ou avec son consentement pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est pro-
pre a induire le public en erreur notamment sur la nature, la
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qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de
ces services. »

10. L’article 52, 1., du méme réglement énonce:

« La nullité de la marque [de I’Union européenne] est décla-
rée, sur demande présentée auprés de I’[EUIPO] ou sur
demande reconventionnelle dans une action en contrefagon:

a) lorsque la marque [de I’Union européenne] a été enregis-
trée contrairement aux dispositions de 1’article 7;

[...]»
11. L’article 66 du réglement n° 207/2009 dispose:

« 1. Peuvent constituer des marques collectives [de 1’Union
européenne] les marques [de I’Union européenne] ainsi dési-
gnées lors du dépdt et propres a distinguer les produits ou les
services des membres de 1’association qui en est le titulaire
de ceux d’autres entreprises. [...]

2. Par dérogation a I’article 7, paragraphe 1, point c), peu-
vent constituer des marques collectives [de 1’Union euro-
péenne] au sens du paragraphe 1 des signes ou indications
pouvant servir, dans le commerce, a désigner la provenance
géographique des produits ou des services. Une marque col-
lective n’autorise pas le titulaire a interdire a un tiers d’utili-
ser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant
que cet usage soit fait conformément aux usages honnétes en
matiere industrielle ou commerciale; en particulier, une telle
marque ne peut étre opposée a un tiers habilité a utiliser une
dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent réglement s’appliquent aux
marques collectives de I’Union européenne, sauf disposition
contraire prévue aux articles 67 a 74. »

12. L’article 67 de ce réglement énonce:

« 1. Le demandeur d’une marque collective [de 1’Union
européenne] doit présenter un réglement d’usage dans le
délai prescrit.

2. Le réglement d’usage indique les personnes autorisées a
utiliser la marque, les conditions d’affiliation a 1’association
ainsi que, dans la mesure ou elles existent, les conditions
d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le réglement
d’usage d’une marque visée a I’article 66, paragraphe 2, doit
autoriser toute personne dont les produits ou services pro-
viennent de la zone géographique concernée, a devenir
membre de 1’association qui est titulaire de la marque.

[...]»
13. L’article 71 dudit réglement dispose:

« 1. Le titulaire de la marque collective [de I’Union euro-
péenne] doit soumettre a I’[EUIPO] tout réglement d’usage
modifié.
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2. La modification n’est pas mentionnée au registre, si le
réglement d’usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions
de I’article 67 ou comporte un motif de rejet [...]

[...]»
14. Aux termes de I’article 73 du méme réglement:

« Outre les causes de déchéance prévues a D’article 51, le
titulaire de la marque collective [de I’Union européenne] est
déclaré déchu de ses droits sur demande auprés de
I’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une
action en contrefagon lorsque:

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de
prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible
avec les conditions d’usage prévues par le réglement
d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mention-
née au registre;

]

¢) la modification du réglement d’usage a ét¢ mentionnée au
registre contrairement aux dispositions de 1’article 71,
paragraphe 2, saufsi le titulaire de la marque répond, par une
nouvelle modification du réglement d’usage, aux exigences
fixées par ces dispositions. »

15. La version du réglement n° 207/2009 issue du réglement
n°2015/2424 comporte une nouvelle section, intitulée
« Marques de certification de I’Union européenne », compo-
sée des articles 74bis a 74 duodecies du réglement n° 207/
20009.

16. Aux termes de ’article 74bis:

« 1. Une marque de certification de I’Union européenne est
une marque de 1’Union européenne ainsi désignée lors du
dépdt et propre a distinguer les produits ou services pour les-
quels la matiére, le mode de fabrication des produits ou de
prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres
caractéristiques, a I’exception de la provenance géographi-
que, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport
aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle
certification.

2. Toute personne physique ou morale, y compris les institu-
tions, autorités et organismes de droit public, peut déposer
une marque de certification de I’Union européenne pourvu
que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait a la
fourniture de produits ou de services du type certifié.

[...]»

17. Conformément a I’article 4 du réglement n°® 2015/2424,
les dispositions visées aux points 15 et 16 du présent arrét
s’appliqueront, pour I’essentiel, a compter du 1° octobre
2017.

LARCIER



Le litige au principal et les questions préjudicielles

18. Le VBB est une association exercant diverses activités
liées au coton. Elle est titulaire de la marque de 1’Union
européenne figurative suivante, enregistrée le 22 mai 2008
pour des produits, notamment des textiles (ci-aprés la
« marque fleur de coton »):

19. 1l ressort du dossier soumis a la Cour et des explications
fournies lors de I’audience devant celle-ci que, pendant plu-
sieurs décennies précédant cet enregistrement, ce méme
signe figuratif (ci-apreés le « signe fleur de coton ») a été uti-
lisé par des fabricants de textiles issus de fibres de coton afin
de certifier la composition et la qualité de leurs produits.

20. Depuis ledit enregistrement, le VBB a conclu des con-
trats de licence relatifs & sa marque fleur de coton avec les
entreprises qui s’affilient a cette association. Ces entreprises
s’engagent a n’utiliser cette marque que pour des produits
issus de fibres de coton de bonne qualité. Le respect de cet
engagement peut étre contrdlé par le VBB.

21. Gozze, dont le gérant est M. G6zze, non affiliée au VBB
et n’ayant pas conclu de contrat de licence avec cette asso-
ciation, fabrique des textiles issus de fibres de coton et y
appose le signe fleur de coton depuis plusieurs décennies.

22.Le 11 février 2014, le VBB a introduit une action en con-
trefagon contre Gozze et M. Gozze devant le tribunal des
marques de I’Union européenne compétent, le Landgericht
Diisseldorf (tribunal régional de Diisseldorf, Allemagne), en
raison de la mise en vente par Gozze de serviettes de toilette
sur lesquelles sont apposées des étiquettes volantes dont le
verso est reproduit ci-dessous:

23. Dans le cadre de cette procédure, G6zze a introduit, le
14 avril 2014, une demande reconventionnelle visant la nul-
lité¢ de la marque fleur de coton a partir du 22 mai 2008, ou
subsidiairement la déchéance de cette marque a partir du
23 mai 2013.
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24. Selon elle, le signe fleur de coton est purement descriptif
et donc dépourvu de caractére distinctif. Ce signe ne pourrait
pas servir d’indication d’origine, n’aurait pas fait 1’objet,
dans le délai visé a I’article 15 du réglement n° 207/2009,
d’un usage sérieux par le VBB ou par ses licenciés et
n’aurait, en tout état de cause, pas di étre enregistré en tant
que marque.

25. Par jugement du 19 novembre 2014, le Landgericht Diis-
seldorf (tribunal régional de Diisseldorf) a accueilli I’action
du VBB et a rejeté la demande reconventionnelle de Gozze.

26. Cette juridiction a estimé que le signe en cause peut ser-
vir d’indication d’origine. Par ailleurs, eu égard au haut
degré de similitude entre le signe fleur de coton utilisé sur les
étiquettes de Gozze et la marque fleur de coton du VBB, il
existerait un risque de confusion au sens de ’article 9, 1.,
sous b), du réglement n°® 207/2009.

27. Gozze a interjeté appel dudit jugement devant I’Oberlan-
desgericht Diisseldorf (tribunal régional supérieur de Diis-
seldorf, Allemagne).

28. Cette derniere juridiction partage, certes, la constatation
du premier juge selon laquelle le signe fleur de coton apposé
par Gozze sur ses produits présente un haut degré de simili-
tude avec la marque fleur de coton du VBB, dés lors qu’il
n’en différe que par la couleur dans laquelle Gozze
I’imprime habituellement.

29. Toutefois, elle estime que 1’usage fait par Gozze du signe
fleur de coton pour des produits identiques ne conduit pas
nécessairement au bien-fondé de 1’action en contrefagon
introduite par le VBB. En effet, le public verrait avant tout
dans ce signe ainsi que dans la marque fleur de coton un
« label de qualité ». Dans ces conditions, il pourrait étre con-
sidéré que I'usage dudit signe et de ladite marque ne trans-
met aucun message concernant 1’origine des produits visés.
Cela pourrait aboutir a conclure, d’une part, que le VBB doit
étre déchu de ses droits sur la marque fleur de coton en rai-
son d’un défaut d’« usage sérieux » au sens de 1’article 15,
1., du réglement n° 207/2009 et, d’autre part, que Gozze ne
commet pas de contrefagon.

30. L’Oberlandesgericht Diisseldorf (tribunal régional supé-
rieur de Diisseldorf) s’interroge, en outre, sur le point de
savoir si, dans des circonstances telles que celles au princi-
pal, la marque doit étre considérée comme étant de nature a
tromper le public, au sens de I’article 7, 1., sous g), de ce
réglement. En effet, en ’occurrence, le VBB ne contrélerait
qu’exceptionnellement la qualité des produits mis en vente
par ses preneurs de licence.

31. Cette juridiction considére, enfin, qu’il pourrait le cas
échéant étre envisagé d’assimiler ’'usage d’une marque indi-
viduelle de I’Union européenne telle que la marque fleur de
coton a un usage d’une marque collective de 1’Union euro-
péenne. Cela permettrait de considérer, sur le fondement des
principes applicables aux marques collectives, que I’apposi-
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tion d’une telle marque sur des produits sert d’indication
d’origine lorsque le public lie a cette apposition 1’attente
d’un contrdle de qualité effectué par le titulaire de la marque.
Si ce raisonnement devait étre suivi par la Cour, il pourrait,
par la suite, étre envisagé d’appliquer, par analogie,
’article 73, sous a), du réglement n° 207/2009, selon lequel
il y a lieu de déclarer le titulaire d’une telle marque déchu de
ses droits s’il ne prend pas les mesures raisonnables pour
prévenir un usage de la marque non conforme aux conditions
d’usage prévues par le réglement d’usage.

32. Dans ces conditions, 1’Oberlandesgericht Diisseldorf
(tribunal régional supérieur de Diisseldorf) a décidé de sur-
seoir a statuer et de poser a la Cour les questions préjudiciel-
les suivantes:

« 1) L’utilisation, en tant que label de qualité, d’une marque
individuelle peut-elle étre considérée comme un usage en
tant que marque au sens de I’article 9, 1. et de I’article 15, 1.,
du réglement n° 207/2009 a 1’égard des produits pour les-
quels ce label est utilisé?

2) Au cas ou il serait répondu par I’affirmative a la premiére
question: faut-il, conformément aux dispositions combinées
de I’article 52, 1., sous a), et de ’article 7, 1., sous g), ou a
une application mutatis mutandis de ’article 73, sous c), du
reglement n° 207/2009, déclarer la nullité ou la déchéance
d’une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garan-
tit pas, par des contrdles de qualité réguliers auprés de ses
preneurs de licence, la conformité des attentes quant a la
qualité que le public associe a ce signe? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la premiére question

33. Par sa premicre question, la juridiction de renvoi
demande, en substance, si 1’article 15, 1., du réglement
n° 207/2009 doit étre interprété en ce sens que 1’apposition
d’une marque individuelle de I’Union européenne, par le
titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant
que label de qualité est un usage en tant que marque relevant
de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition,
de telle sorte que le titulaire de cette marque demeurerait
habilité a interdire, en vertu de I’article 9, 1., sous b), de ce
réglement, 1’apposition par un tiers d’un signe similaire sur
des produits identiques en présence du risque de confusion
visé a cette derniére disposition.

34. S’agissant de I’article 9, 1., sous b), du réglement n® 207/
2009, il découle sans ambiguité de cette disposition que,
dans un cas tel que celui au principal, dans lequel il n’est pas
contesté que le tiers, a savoir Gozze, fait, sans le consente-
ment du titulaire de la marque, usage dans la vie des affaires
d’un signe présentant une similitude avec cette marque pour
usage si celui-ci crée un risque de confusion dans 1’esprit du
public.
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35. Tel est le cas lorsque le public risque de croire que les
produits ou les services désignés par le signe utilisé par le
tiers et ceux désignés par la marque proviennent de la méme
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économi-
quement (voir, notamment, arréts du 6 octobre 2005, C-120/
04, Medion, EU:C:2005:594, point 26; du 10 avril 2008, C-
102/07, Adidas et Adidas Benelux, EU:C:2008:217, point 28
ainsi que du 25 mars 2010, C-278/08, BergSpechte,
EU:C:2010:163, point 38).

36. Eu égard au haut de degré de similitude entre le signe
fleur de coton apposé sur les textiles en coton mis en vente
par Gozze et la marque fleur de coton apposée sur ceux mis
en vente par les licenciés du VBB, il est d’ores et déja cons-
taté, par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision
préjudicielle, qu’il existe un risque de confusion entre ce
signe et cette marque. Cette juridiction s’interroge, toutefois,
sur le point de savoir si, en raison de ’absence d’un « usage
sérieux » au sens de l’article 15, 1., du réglement n® 207/
2009, le VBB ne peut plus se prévaloir de ladite marque. En
effet, dans cette hypothése, ladite juridiction envisage
d’accueillir la demande reconventionnelle de Gozze visant
la déchéance de la marque fleur de coton.

37. En ce qui concerne ledit article 15, 1., il est de jurispru-
dence constante qu’une marque fait [’objet d’un « usage
sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utili-
sée, conformément a sa fonction essentielle qui est de garan-
tir I’identité d’origine des produits ou des services pour les-
quels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un
débouché pour ces derniers, a I’exclusion d’usages de carac-
tére symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits
conférés par la marque (voir, notamment, arréts du 11 mars
2003, C 40/01, Ansul, EU:C:2003:145, point43; du
13 septembre 2007, C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/
OHMI, EU:C:2007:514, point 72 et du 19 décembre 2012,
C-149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, point 29).

38. En I’occurrence, il est constant que 1’apposition, par les
licenciés du VBB, de la marque fleur de coton sur leurs pro-
duits, s’inscrit dans 1’objectif de créer ou de conserver un
débouché pour ces produits.

39. Toutefois, la circonstance qu’une marque est utilisée afin
de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou
les services pour lesquels elle a été enregistrée et non dans le
seul but de maintenir les droits conférés par la marque ne
suffit pas pour conclure qu’il y a « usage sérieux » au sens
de l’article 15, 1., du réglement n° 207/2009.

40. En effet, ainsi que la Cour I’a énoncé dans la jurispru-
dence rappelée au point 37 du présent arrét, il est tout autant
indispensable que cette utilisation de la marque soit faite
conformément a la fonction essentielle de la marque.

41. S’agissant des marques individuelles, cette fonction
essentielle consiste a garantir au consommateur ou a 1’utili-
sateur final I’identité d’origine du produit ou du service dési-
gné par la marque, en lui permettant de distinguer sans con-
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fusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une
autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer
son réle d’élément essentiel du systéme de concurrence non
faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit cons-
tituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle
désigne ont été fabriqués ou fournis sous le controle d’une
entreprise unique a laquelle peut étre attribuée la responsabi-
lité de leur qualité (voir, notamment, arréts du 29 septembre
1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point28; du
12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal Football Club,
EU:C:2002:651, point 48 et du 6 mars 2014, C-409/12, Bac-
kaldrin Osterreich The  Kornspitz Company,
EU:C:2014:130, point 20).

42. La nécessité, dans le cadre de D’application de
Iarticle 15, 1., du réglement n° 207/2009, d’un usage con-
forme a la fonction essentielle d’indication d’origine traduit
le fait que, si une marque peut, certes, é¢galement faire I’objet
d’usages conformes a d’autres fonctions, telles que celles
consistant a garantir la qualité ou celles de communication,
d’investissement ou de publicité (voir, notamment, a ce
sujet, arréts du 18 juin 2009, C 487/07, L’Oréal e.a.,
EU:C:2009:378, point 58 ainsi que du 22 septembre 2011, C
323/09, Interflora et  Interflora  British  Unit,
EU:C:2011:604, point 38), elle est toutefois soumise aux
sanctions prévues a ce réglement lorsque, pendant une
période ininterrompue de 5 ans, elle n’a pas été utilisée con-
formément a sa fonction essentielle. Dans ce cas, le titulaire
de la marque est, selon les modalités énoncées a I’article 51,
1., sous a), du réglement n° 207/2009, déclaré déchu de ses
droits, a moins qu’il puisse se prévaloir de justes motifs pour
ne pas avoir entamé un usage permettant a la marque de rem-
plir sa fonction essentielle.

43. C’est au regard des principes énoncés ci-dessus qu’il
convient a présent d’examiner si I’'usage d’une marque indi-
viduelle telle que celle au principal en tant que label de qua-
lité peut €tre considéré comme étant fait conformément a la
fonction essentielle de la marque.

44. A cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction
essentielle de la marque avec les autres fonctions, rappelées
au point 42 du présent arrét, que la marque peut le cas
échéant remplir, telle que celle consistant a garantir la qua-
lité.

45. Lorsque 1’usage d’une marque individuelle, tout en cer-
tifiant la composition ou la qualité des produits ou des servi-
ces, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou
ces services proviennent d’une entreprise unique sous le
controle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et a
laquelle, par conséquent, peut étre attribuée la responsabilité
de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est
pas fait conformément a la fonction d’indication d’origine.

46. 11 s’ensuit, ainsi que I’a relevé M. I’avocat général aux
points 47 et 56 de ses conclusions, qu’il n’y a pas d’usage
conforme a la fonction essentielle de la marque individuelle

LARCIER

RECHTSPRAAK

lorsque I’apposition de celle-ci sur des produits a pour uni-
que fonction de constituer un label de qualité pour ces pro-
duits et non celle de garantir en outre que les produits pro-
viennent d’une entreprise unique sous le controle de laquelle
ils sont fabriqués et a laquelle peut étre attribuée la respon-
sabilité de leur qualité.

47. Dans I’affaire au principal, le VBB a exposé, lors de
I’audience devant la Cour, qu’elle est une association sur
autorisation de I’Etat (kraft staatlicher Verleihung), qu’elle
investit les moyens financiers tirés de la concession des
licences sur sa marque dans des activités de promotion du
coton, qu’elle édite du matériel éducatif sur le coton et orga-
nise des séminaires sur ce théme, qu’elle agit également en
qualité de tribunal arbitral et exerce, par ailleurs, une fonc-
tion publique en participant a la fixation du « prix CIF
Bremen », lequel exprime une valeur de référence du coton
sur le marché.

48. L’objet de cette association, ainsi exposé par le VBB
devant la Cour, laisse entendre que cette association est
externe a la fabrication des produits de ses licenciés et n’est
pas non plus responsable pour ces produits.

49. 11 appartient toutefois a la juridiction de renvoi de véri-
fier, sur le fondement de I’ensemble des données qui lui sont
soumises par les parties au principal, si des éléments perti-
nents et concordants permettent de considérer que 1’apposi-
tion de la marque fleur de coton du VBB par les licenciés de
cette association sur leurs produits garantit aux consomma-
teurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique,
a savoir le VBB constitué de ses affiliés, sous le contrdle
duquel lesdits produits sont fabriqués et auquel peut étre
attribuée la responsabilité de leur qualité.

50. Ne saurait, en tout état de cause, constituer un tel élé-
ment, le fait que les contrats de licence habilitent le VBB a
vérifier que les licenciés utilisent exclusivement des fibres
de coton de bonne qualité. Ce fait implique tout au plus que
le VBB certifie la qualité de la matiére premiére utilisée.
Ainsi qu’il ressort de 1’article 66 du réglement n°® 207/2009
et de I’article 74bis ajouté a ce réglement par le réglement
n° 2015/2424, une telle certification peut, le cas échéant,
suffire pour considérer qu’une marque autre qu’individuelle
remplit sa fonction d’indication d’origine. En effet, ledit
article 66 précise qu’une marque collective remplit sa fonc-
tion d’indication d’origine lorsqu’elle distingue « les pro-
duits ou les services des membres de I’association qui en est
le titulaire de ceux d’autres entreprises » et ledit article 74bis
énonce qu’une marque de certification remplit ladite fonc-
tion lorsqu’elle distingue « les produits ou les services pour
lesquels la matiére, le mode de fabrication des produits ou de
prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres
caractéristiques [...] sont certifiés par le titulaire de la mar-
que par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient
pas d’une telle certification ». Toutefois, le litige au princi-
pal porte sur une marque individuelle, enregistrée pour des
produits. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 du présent
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arrét, une telle marque remplit sa fonction d’indication d’ori-
gine lorsque son usage garantit aux consommateurs que les
produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique
sous le contrdle de laquelle ces produits sont fabriqués et a
laquelle peut étre attribuée la responsabilité de la qualité de
ces produits, dans leur état fini a la suite du processus de
fabrication.

51. Eu égard a I’ensemble des considérations qui précédent,
il y a lieu de répondre a la premiére question posée que
I’article 15, 1., du réglement n® 207/2009 doit étre interprété
en ce sens que 1’apposition d’une marque individuelle de
I’Union européenne, par le titulaire ou avec son consente-
ment, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas
un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage
sérieux » au sens de cette disposition. L apposition de ladite
marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garan-
tit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces pro-
duits proviennent d’une entreprise unique sous le contrdle de
laquelle lesdits produits sont fabriqués et a laquelle peut étre
attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette der-
ni¢re hypothese, le titulaire de cette marque est habilité¢ a
interdire, en vertu de I’article 9, 1., sous b), de ce réglement,
I’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits
identiques, si cette apposition crée un risque de confusion
dans I’esprit du public.

Sur la seconde question

52. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande
premicrement, en substance, si 1’article 52, 1., sous a), et
I’article 7, 1., sous g), du réglement n°® 207/2009 doivent étre
interprétés en ce sens qu’une marque individuelle peut étre
déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque ne garantit
pas, par des contrdles de qualité réguliers auprés de ses pre-
neurs de licence, la conformité des attentes quant a la qualité
que le public associe a cette marque.

53. A cet égard, il convient de relever d’emblée que
I’article 52, 1., sous a), du réglement n°® 207/2009 prévoit la
nullit¢ de la marque non seulement dans I’hypothése ou
celle-ci est de nature a tromper le public au sens de
I’article 7, 1., sous g), de ce réglement, mais, de maniére
générale, lorsque la marque a été enregistrée contrairement a
I’article 7 dudit réglement. Par conséquent, en cas d’absence
de risque de tromperie au sens de ladite disposition sous g),
la nullité¢ de la marque doit, en principe, néanmoins étre
déclarée s’il s’avere que I’enregistrement de cette marque a
eu lieu en méconnaissance de I’un des autres motifs de refus
énoncés audit article 7.

54. S’agissant de I’hypothése spécifique du risque de trom-
perie, il y a lieu de rappeler que ce cas de figure suppose
que ’on puisse retenir I’existence d’une tromperie effec-
tive ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du
consommateur (arréts du 4 mars 1999, C-87/97, Consorzio
per la tutela del formaggio Gorgonzola, EU:C:1999:115,
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point4l et du 30 mars 2006, C-259/04, Emanuel,

EU:C:2006:215, point 47).

55. Par ailleurs, afin qu’il puisse étre constaté qu’une marque
a été enregistrée en méconnaissance du motif de refus tenant
au risque de tromperie, il doit étre établi que le signe déposé
aux fins de I’enregistrement en tant que marque générait par
lui-méme un tel risque (voir, en ce sens, arrét du 4 mars
1999, C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gor-
gonzola, EU:C:1999:115, points 42 et 43).

56. En I’occurrence, pour déterminer si la marque fleur de
coton a été enregistrée, le 22 mai 2008, en méconnaissance
du motif de refus énoncé a I’article 7, 1., sous g), du regle-
ment n° 207/2009, il appartiendra a la juridiction de renvoi
d’examiner si le signe fleur de coton déposé par le VBB était
en lui-méme de nature a tromper le consommateur. La ges-
tion ultérieure, par le VBB, de sa marque et des licences
d’usage de celle-ci est, a cet égard, dépourvue de pertinence.

57. Partant, il y a lieu de répondre a la premiére partie de la
seconde question préjudicielle que I’article 52, 1., sous a), et
I’article 7, 1., sous g), duréglement n® 207/2009 doivent étre
interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait
étre déclarée nulle, sur le fondement d’une application con-
jointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de
la marque ne garantit pas, par des contréles de qualité régu-
liers auprés de ses preneurs de licence, la conformité des
attentes quant a la qualité que le public associe a cette mar-
que.

58. La seconde question préjudicielle vise, deuxiémement, a
savoir, en substance, si le réeglement n° 207/2009 doit étre
interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux mar-
ques collectives de 1’Union européenne peuvent, mutatis
mutandis, étre appliquées aux marques individuelles de
I’Union européenne.

59. A cet égard, il importe de relever que le champ d’appli-
cation des articles 66 a 74 du réglement n°® 207/2009, relatifs
aux marques collectives de I’Union européenne, est expres-
sément confiné, selon les termes de D’article 66, 1., de ce
réglement, aux marques ainsi désignées lors du dépot.

60. Cette délimitation de I’applicabilité desdits articles doit
étre strictement respectée, d’autant que les régles instaurées
par ceux-ci, telles que celles énoncées a I’article 67 dudit
réglement au sujet du réglement d’usage de la marque, vont
de pair avec ladite désignation expresse, dés la demande
d’enregistrement, de la marque sollicitée en tant que marque
collective. Une application par analogie de ces régles aux
marques individuelles de I’Union européenne n’est, dés lors,
pas envisageable.

61. Partant, il y a lieu de répondre a la seconde partie de la
seconde question posée que le réglement n° 207/2009 doit
étre interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux
marques collectives de 1’Union européenne ne peuvent pas,

LARCIER



mutatis mutandis, étre appliquées aux marques individuelles
de I’Union européenne.

Sur les dépens

62. La procédure revétant, a 1’égard des parties au principal,
le caractére d’un incident soulevé devant la juridiction de
renvoi, il appartient a celle-ci de statuer sur les dépens. Les
frais exposés pour soumettre des observations a la Cour,
autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire I’objet d’un
remboursement.

Par ces motifs, la Cour (2° ch.) dit pour droit:

1) L’article 15, 1., du réglement (CE) n° 207/2009 du Con-
seil du 26 février 2009 sur la marque de 1’Union européenne,
doit étre interprété en ce sens que I’apposition d’une marque
individuelle de I’Union européenne, par le titulaire ou avec
son consentement, sur des produits en tant que label de qua-
lité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la
notion d’«usage sérieux » au sens de cette disposition.
L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel
usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux
consommateurs que ces produits proviennent d’une entre-
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prise unique sous le contrdle de laquelle lesdits produits sont
fabriqués et a laquelle peut étre attribuée la responsabilité de
leur qualité. Dans cette derniére hypothese, le titulaire de
cette marque est habilité a interdire, en vertu de 1’article 9,
1., sous b), de ce réglement, 1’apposition par un tiers d’un
signe similaire sur des produits identiques, si cette apposi-
tion crée un risque de confusion dans 1’esprit du public.

2) L’article 52, 1., sous a), et I’article 7, 1., sous g), du régle-
ment n° 207/2009 doivent étre interprétés en ce sens qu’une
marque individuelle ne saurait étre déclarée nulle, sur le fon-
dement d’une application conjointe de ces dispositions, en
raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par
des controles de qualité réguliers aupres de ses preneurs de
licence, la conformité des attentes quant a la qualité que le
public associe a cette marque.

3) Le reglement n°® 207/2009 doit étre interprété en ce sens
que ses dispositions relatives aux marques collectives de
I’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, étre
appliquées aux marques individuelles de 1’Union euro-
péenne.

Note

Le nouveau régime des marques de certification de I’Union européenne:
la fin des circonvolutions juridiques mises en lumiére dans ’arrét « Fleur de coton »
dela C.J.U.E.?

Andrée Puttemans’

I. INTRODUCTION

1. La massification, la mondialisation et la numérisation
de la consommation ont, entre autres phénomeénes et pour le
pire ou le meilleur, rendu quantité de produits et de services
plus aisément accessibles, géographiquement et financiére-
ment. Elles en ont aussi renchéri, ou fait disparaitre, beau-
coup d’autres. Ces évolutions particuliérement rapides des
modes et sources de consommation ont été favorisées par un
bouleversement des modes de communication. Aux publici-
tés « traditionnelles » par voie de presse et d’affichage, se
sont ajoutées voire substituées de nombreuses formes nou-

velles de communication promotionnelle qui se caractérisent
bien souvent par un (fort) estompement de la distinction
entre publicité et information®. Un consommateur méme rai-
sonnablement averti et normalement prudent peut y perdre
son latin, qu’il n’a plus guére I’occasion, en plus, d’appren-
dre convenablement a 1’école. Le droit de la consommation
a, entre autres, pour objectif de protéger le consommateur
des affirmations ou omissions trompeuses de la publicité’.
Toutefois, 1’expérience montre combien ce droit est peu
effectif, en d’autres mots, combien le fossé est grand entre

Professeure a I’ULB (directrice de I’Unité de droit économique) et professeure invitée a la KULeuven (LLM IP-IT).
Voy. a propos de ce phénomene D. Scott, The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs,

News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, New York, John Wiley & Sons, 2017; M. LIzOTTE, « Evolution de la communication
promotionnelle des organisations de gestion de la destination a 1’ére des nouvelles technologies de la communication: le cas de Tourisme Montréal »,
Sciences de l'information et de la communication. Université de Grenoble, 2012 (consultable ici: ww.tel.archives-ouvertes.fr/tel-01558464/docu-
ment). Observons a cette occasion que, dans le monde du marketing, le terme utilisé le plus couramment en anglais pour désigner une marque n’est
pas le terme juridique « trademark » mais bien le mot « brand ». Dans I’ouvrage de D. ScoTT cité ci-dessus, on trouvera ainsi un petit passage fort
intéressant, concernant la marque Boeing, intitulé « Brand journalism at Boeing » et qui nous apprend que chez Boeing, beaucoup de

« communicateurs » sont d’anciens journalistes (p. 238).
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En droit de I’'UE, ceci fait 1’objet, en particulier, de la directive n® 2005/29 relative aux pratiques déloyales envers les consommateurs.
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