Novodex Pharma, N2P Distribution et

Sabaviam'

devant le tribunal de grande
instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris
en nullit¢ de la marque ASPIVEX, en
contrefagon des marques et modecles
ASPIVENIN, et en concurrence déloyale et
parasitaire. Le tribunal a déchu partiellement
la demanderesse de ses droits sur la marque
francaise a compter du 27 juin 1989 (et sur la
marque tridimensionnelle a compter du 7
avril 2015), annulé pour défaut de distinctivité
les marques francaise et communautaire
ASPIVENIN, et débouté la requérante de ses
demandes tirées de la contrefacon de sa
marque tridimensionnelle. La cour d’appel de
Paris, saisie par la société Domes Pharma SC,
a confirmé le jugement de premiere instance
s’agissant de la déchéance et de I'annulation
des droits de marque mentionnés, et du rejet
des demandes fondées sur la contrefacon de
la marque tridimensionnelle. La Cour de
cassation a cassé et annulé larrét d’appel
uniquement en ce que, confirmant le
jugement entrepris, il annulait pour défaut de
distinctivité les droits sur les marques
francaise et communautaire détenus par la
société Domes Pharma SC.

La cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi
aprés cassation, a confirmé le jugement de
premiere instance annulant les marques
francaise et communautaire ASPIVENIN, et
rejetant les actions en contrefagon de marque
de la société Domes Pharma SC. La Cour
d’appel a notamment rejeté Pargument de la
société Domes Pharma SC, invoquant le
caractere distinctif des marques visées acquis
par lusage”. Cette société, arguant de la
nullité de la marque ASPIVEX déposée par la
société Sabaviam (le 24 septembre 2012),

12 Tes sociétés Domes Pharma SC et N2P Distribution étant toutes
deux des filiales de la société Sabaviam.( ??? Domes Pharma n’est
pas filiale de Sabaviam)

devait ~ démontrer que la  marque
ASPIVENIN avait acquis un caractere
distinctif par 'usage a la date de dépot de la
marque ASPIVEX, mais aussi a la date des
actes de contrefacon allégués (au début de
I'année 2014). Seules les picces antérieures a
ces périodes doivent donc étre prises en
compte pour apprécier si le signe
ASPIVENIN a acquis une distinctivité par
l'usage. Or, tant les distinctions regues par
I'inventeur de la pompe a venin ASPIVENIN
dans les années 1980, que les éléments fournis
par la titulaire concernant des périodes
courtes, et les documents démontrant que le
signe ASPIVENIN a été utilisé dans le cadre
d’articles de presse et de publicités, ne
suffisent pas a établir que ce signe est devenu
apte, dans Pesprit du consommateur moyen,
a identifier la provenance commerciale des
produits marqués. Des lors, les demandes de
la société Domes Pharma SC en nullité de la
marque ASPIVEX et au titre de la

contrefacon ont été rejetées.

Retour au sommaire

Quelle(s) protection(s) pour du mobilier
design tombé dans le domaine public ?
Cour d’appel de Paris, péle 5, chambre 1, 29
novembre 2023, RG n° 21/19556, « Société Tolix
Steel Design »

Clara GAVELLI
Doctorante ATER — Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Est nulle la marque tridimensionnelle portant
sur la forme d’un meuble dont I'achat par le
consommateur est déterminé par son design.
N’est pas non plus protégée par le droit
d’auteur la déclinaison d’un meuble tombé

13 Le néologisme ASPIVENIN étant jugé dépourvu de distinctivité
lorsqu’il s’applique a des pompes médicales destinées a aspirer le
venin.
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dans le domaine public qui ne présente pas sa

propre originalité.

La société frangaise Tolix fabrique et
commercialise du mobilier, parmi lesquels la
« chaise A » et le « tabouret H », deux icoOnes
du design industriel congues par le designer
francais Xavier Pauchard (décédé en 1948), et
le «tabouret HDP » inspiré des modecles
précités (créé en 2006). Apres avoir constaté
que des modeles  similaires  sont
commercialisés en ligne, la société Tolix
assigne le vendeur en contrefacon des
marques tridimensionnelles représentant la
«chaise A» et le «tabouret H», en
contrefacon de ses droits d’auteur sur le
« tabouret HDP», en contrefacon de sa
marque verbale «Tolix», ainsi qu’en

concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal judiciaite de Paris prononce
I’annulation de ses marques
tridimensionnelles et la déboute de toutes ses
demandes, hormis celle fondée sur Ia
contrefacon de sa marque verbale. La société
Tolix interjette alors appel du jugement,

réitérant 'ensemble de ses prétentions.

Sur la wvalidit¢ des deux marques
tridimensionnelles,  la cour  d’appel
commence par rappeler la ratio legis de
linterdiction d'enregistrer des formes qui
donnent une valeur substantielle au produit'*
: éviter que le droit exclusif conféré ne serve
a contourner les limitations de durée des
autres droits de propriété intellectuelle” et ne
fausse les conditions de concurrence sur le
marché concerné'. La cour s’appuie ensuite
sur la stratégie promotionnelle développée
par la société Tolix qui met principalement en

avant « les caractéristiques esthétiques et

14 CPI, art. 1.711-2 5° et directive 2008/95, art. 3, paragraphe 1, ¢)
).
15 CJUE, 14 sept. 2010, C-48/09P, arrét Lego Juris/ OHMI, point 45.

design » de ses meubles. Elle en déduit que
I'achat par le consommateur est déterminé
par esthétisme et le caractere iconique de ces
produits, et non par leur origine commerciale.
La cour d’appel conclut que chacun des deux
signes déposés est constitué exclusivement
par la forme conférant au produit sa valeur
substantielle. La nullit¢ des marques
tridimensionnelles est ainsi prononcée et les
demandes de contrefacon a ce titre rejetées.

Concernant la marque verbale « Tolix», la
cour d’appel releve que les produits argués de
contrefacon étaient présentés a la vente sur
un site internet intégrant les termes « chaise-
tolix » dans I'adresse URL. La cour d’appel,
apres avoir qualifié cette exploitation du signe
a des fins de référencement d’« usage dans la
vie des affaires »', accueille la demande de la
société Tolix fondée sur la contrefacon de sa

marque verbale.

Quant a la contrefagon de droit d’auteur
portant sur le «tabouret HPD», la cour
reléve que ce modele a été congu en 2006 a
partir des modeles de la « chaise A» et du
« tabouret H », qualifiés de meubles originaux
mais ayant rejoint le domaine public. Or,
malgré la description qui en est faite, la société
Tolix ne démontre pas en quoi la nouvelle
version de son tabouret serait elle-méme
originale. La cour d’appel approuve ainsi le
tribunal en ce qu’il a écarté toute protection
par le droit d’auteur.

La cour dappel confirme également le
jugement sur le chef de la concurrence
déloyale : le fait de vendre a un prix moindre
des produits imitant des formes libres de droit

16 CJUE, 23 avril 2020, C-237/19, arrét Gimbi, point 40.
17CPI, art. L.713-2.
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ne caractérise aucunement un comportement
déloyal. En revanche, le jugement est infirmé
pour ce qui est de la concurrence parasitaire.
Selon la cour, la société Tolix est « pionnicre
» dans la création de mobilier industriel et la
notoriété de ses meubles est confirmée par
leur exposition dans de grands musées de
design, comme le Vitra Design Museum ou le
MoMa. Cette dernicre justifie également
entretenir sa notoriété, par la forte présence
de ses meubles dans la presse et la mise en
valeur de leur qualité, leur durabilité et leur
attribut « made in France ». En conséquence,
le défendeur, en important de Chine et a
moindre cout les articles litigieux, a entendu
se placer dans le sillage de cette notoriété, a
profité indiment des investissements et du
savoir-faire déployés par lappelante et s’est
ainsi rendu coupable de concurrence
parasitaire a son égard.

Cette décision illustre qu’une fois I'ceuvre
entrée dans le domaine public, aucun
monopole ne peut étre conservé sur celle-ci,
ni par le biais de la marque ni par le biais de
la concurrence déloyale. Reste alors la
concurrence parasitaire, qui se présente
comme une arme stratégique en maticre de
créations utilitaires.

Retour au sommaire
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