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INTELLECTUELE RECHTEN/DROITS INTELLECTUELS

COUR D’APPEL DE MONS 22 JANVIER 2007

MARQUES

Interdiction d’usage d’un signe identique ou similaire
pour un produit identique ou similaire (CBPI, art. 2.20,
1°, b) - Marque complexe — Elément distinctif dominant
—Risque de confusion comprenant le risque d’association
— Renonciation en matiére de droits intellectuels — Usage
de mauvaise foi — Cession de bénéfice — Dommages et
intéréts — Evaluation du dommage

La contrefagon ne peut étre limitée a I’hypothése ou la tota-
lité des termes composant la marque complexe a été repro-
duite; sa constatation impose seulement de rechercher si
l'usage d’une marque ou d’un signe contrefaisant a intégré
le ou les termes distinctifs dominants de la marque contre-
faite.

Entre les marques invoquées (“Chdateau Mouton Roth-
schild” et “Mouton Cadet”) et les signes attaqués
(“Domaine du Mouton” et “Enclave du Mouton”), il existe,
dans ’esprit du consommateur moyen, un risque de confu-
sion comprenant le risque d’association des lors que ces
signes ont été utilisés pour deésigner des produits similaires
(du vin) et que le terme “Mouton” est le dénominateur com-
mun des marques des sociétés Rothschild et constitue un élé-
ment essentiel et distinctif de celles-ci, de telle sorte qu il est
protégeable en lui-méme a raison de sa notoriété méme s’il
n’a jamais été déposé seul.

En matiere de droits intellectuels, la renonciation ne se preé-
sume pas et la prétendue tolérance vis-a-vis d usurpations
de tiers ne peut étre constitutive d 'abandon tacite.

Cet usage contrefaisant a eu lieu de mauvaise foi, les inti-
mées n’ayant pu ignorer l’existence des vins remarquables
des appelantes. L’usage querellé ne peut s expliquer que par
la volonté délibérée de provoquer dans ’esprit des consom-
mateurs moyens une confusion quant a [’origine du vin
vendu sous ces étiquettes.

Toutefois, la contrefagon relevée n’étant pas un acte de pira-
terie (a défaut de copie servile), mais un acte parasitaire
dont les répercussions ont été moindres puisque le risque de
confusion qui en a résulté n’était pas direct, il n’y a pas lieu
de faire droit a la demande de cession de bénéfice mais seu-
lement a la réparation du dommage subi.
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MERKEN

Verbod gebruik identiek of gelijkaardig teken voor een
identiek of gelijkaardig product (BVIE, art. 2.20, 1°,b) —
Complex merk — Dominerend onderscheidend bestand-
deel — Risico van verwarring inhoudende de mogelijk-
heid van associatie — Afstand inzake intellectuele rechten
— Gebruik te kwader trouw — Afdragen van winst —
Schadevergoeding — Evaluatie van de schade

Namaak kan niet worden beperkt tot de hypothese waarbij
de totaliteit van de bestanddelen waaruit het complexe merk
is samengesteld, is nagemaakt, enkel dient onderzocht te
worden of het gebruik van een merk of van een inbreukma-
kend teken het dominante onderscheidende bestanddeel of
bestanddelen van het nagemaakte merk heeft geintegreerd.

Tussen de ingeroepen merken (“Chdteau Mouton
Rothschild” en “Mouton Cadet”) en de bestreden tekens
(“Domaine du Mouton” en “Enclave du Mouton”), bestaat
er bij de gemiddelde consument een gevaar voor verwarring
inhoudende de mogelijkheid van associatie, gezien deze
tekens werden gebruikt om gelijkaardige producten (wijn)
aan te duiden en het bestanddeel “Mouton” de gemeen-
schappelijke noemer is van de merken van de vennootschap-
pen Rothschild en er een essentieel en onderscheidend
bestanddeel van uitmaakt, zodanig dat hij, gezien zijn
naamsbekendheid, op zichzelf beschermd kan worden, zelfs
wanneer hij nooit alleen werd gedeponeerd.

Inzake intellectuele rechten, wordt de afstand niet vermoed
en de voorgehouden tolerantie ten opzichte van de inbreuken
door derden houdt geen stilzwijgende verzaking in.

Dit inbreukmakende gebruik was te kwader trouw, aange-
zien de geintimeerden niet onwetend kunnen geweest zijn
van het bestaan van de opvallende wijnen van de appellan-
ten. Het betwiste gebruik kan enkel worden uitgelegd door
de opzettelijke wil om bij de gemiddelde consument verwar-
ring te stichten aangaande de herkomst van de wijn die
onder deze etiketten verkocht worden.

Daar de vastgestelde namaak geen daad van piraterij is (bij
gebrek aan een slaafse kopie), maar een parasitaire daad
waarvan de gevolgen minder erg waren daar er geen recht-
streeks gevaar voor verwarring was, was er geen reden om
in te gaan op de vordering tot afdraging van de winst maar
enkel op de vergoeding van de opgelopen schade.
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SA de droit francais Baron Philippe de Rothschild et Groupement Foncier Agricole des vignobles de la Baronne Phili-
pinne de Rothschild/SA Carrefour Belgium, SA Unic Florenville, SA Geens Benelux et Société de droit francais société
civile d’exploitation agricole Saint-Michel Les Vignes, anciennement Domaine du Mouton
Siég.: C. Lefebve (présidente), J. Halbrecq et M. Lemal (conseillers)

PL: Mes A. Braun, E. Cornu et L. Van Bunnen et G Brahy, R. Vandebroek

La cour, apres avoir délibéré, rend I’arrét suivant:

Vu, réguliérement produites, les piéces de la procédure et
notamment:

— le jugement entrepris prononcé contradictoirement le
20 octobre 1995 par la quatriéme chambre du tribunal de
premicre instance de Bruxelles et 1a requéte d’appel déposée
devant la cour d’appel de Bruxelles le 15 mars 1996;

—P’arrét du 13 septembre 2001 de la cour d’appel de Bruxel-
les;

— I’arrét de la Cour de cassation du 6 juin 2005 cassant cet
arrét “en tant qu’il dit non fondée la demande fondée sur les
articles 13.A4, alinéa 1, 1° ancien et 13.4. 1, b) de la loi
uniforme Benelux, tendant a l'interdiction d’usage des mar-
ques des défenderesses ‘Domaine du Mouton’ et ‘Enclave du
Mouton’ sur la base d’une prétendue ressemblance avec les
marques des demandeurs, qu’il dit sans objet la demande en
garantie formée par la premiére défenderesse, qu’il décide
n’y avoir lieu d’octroyer des dommages-intéréts et d’ordon-
ner la publication de I’arrét et qu’il statue sur les dépens”,
réservant les dépens pour qu’il soit statué¢ sur ceux-ci par le
juge du fond et renvoyant la cause ainsi limitée devant la
cour de céans;

— la signification dudit arrét de la Cour de cassation et les
citations des 13, 14 et 18 octobre 2005 a comparaitre devant
la cour d’appel de Mons;

— les conclusions des parties.

1. Faits et rétroactes

La seconde appelante est actuellement titulaire des enregis-
trements internationaux des marques suivantes désignant le
Benelux pour caractériser notamment des vins:

1. Marque figurative internationale n® RR 219.734 représen-
tant deux sphynx et un mouvement de teinture, déposée le
2 mai 1959, renouvelée le 2 mai 1979 et renouvelée a nou-
veau le 2 mai 1999;

2. Marque verbale internationale Chateau Mouton Baron
Philippe n° RR 219.735, déposée le 2 mai 1959, renouvelée
le 2 mai 1979 et renouvelée a nouveau le 2 mai 1999;

3. Marque verbale internationale Mouton Cadet, n° RR
242.436, déposée le 22 avril 1961, renouvelée le 22 avril
1981 et renouvelée a nouveau le 22 avril 2001;
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4. Marque verbale internationale Chateau Mouton Rotschild
n° R 344.503, déposée le 24 avril 1968 et renouvelée le
24 avril 1988;

5. Marque verbale internationale Carruades de Mouton
n° R 355.385, déposée le 27 mars 1969, renouvelée le
27 mars 1989;

6. Marque verbale internationale Chateau Mouton d’ Armail-
hacq, n° R 383.419, déposée le 15 novembre 1971 et renou-
velée le 15 novembre 1991;

7. Marque verbale internationale Chateau Mouton Baronne
Philippe n° R 465.820, déposée le 30 décembre 1981 et
renouvelée le 30 décembre 2001;

8. Marque verbale internationale Chateau Mouton Roth-
schild n°® R 476.868, déposée le 17 mai 1983 et renouvelée
le 17 mai 2003.

La premiére appelante est, d’autre part, titulaire de I’enregis-
trement international de la marque suivante désignant le
Benelux pour caractériser notamment des vins:

9. Marque figurative internationale Mouton Cadet,
n° R 581.915, déposée le 6 février 1992 et renouvelée le
6 février 2002.

Les appelantes exposent qu’elles ont relevé I’existence de
divers dépots de marques soit:

— une marque verbale internationale n°® 572.623 “Domaine
du Mouton” inscrite le 5 juillet 1991 par la société civile
d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du Mouton, 2
Hameau du Stade a F-34270 Saint-Mathieu de Tréviers, pour
les classes 32 (biéres) et 33 (vins) et plus particuliérement
pour le Benelux;

—une marque verbale internationale n® 572.624 “Enclave du
Mouton” inscrite le 5 juillet 1991 par la méme personne
morale et avec les mémes objectifs;

— une marque “Enclave du Mouton” ayant fait I’objet d’un
enregistrement pour le Benelux sous le n°® 482.165 au nom
de la SA Geens Benelux.

—une marque “Domaine du Mouton” ayant fait 1’objet d’un
enregistrement pour le Benelux sous le n°® 482.166 au nom
de la SA Geens Benelux;

— une marque “Enclave du Mouton” ayant fait I’objet d’un
enregistrement pour le Benelux sous le n°® 468.553 au nom
de la SA Geens Benelux;

Par un arrét du 13 septembre 2001, la cour d’appel de
Bruxelles, chambre supplémentaire B, a prononcé la nullité
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des enregistrements de marques “Domaine du Mouton” et
“Enclave du Mouton” dont étaient respectivement titulaires
la SA Geens Benelux et la société civile d’exploitation agri-
cole (SCEA) sur la base des articles 4, 2° et 14 A. ¢) de la loi
uniforme Benelux, la cour considérant que 1’usage de ces
marques par les intimées était de nature a tromper le public;
qu’en outre elles seraient pergues comme indiquant I’origine
du vin des intimées et qu’elles contrevenaient aux disposi-
tions du Réglement CE n° 2392/89 du 24 juillet 1989 parce
que, d’une part, il n’existe pas d’exploitation viticole du nom
“Enclave du Mouton” et, d’autre part, que les vins vendus
sous la marque “Domaine du Mouton”, ne proviennent pas
exclusivement de cette exploitation.

Sur ce point, ’arrét de la cour d’appel de Bruxelles, signifié
le 19 aolit 2002 aux intimées est coulé en force de chose
jugée.

Par ce méme arrét du 13 septembre 2001, la cour d’appel de
Bruxelles considéra toutefois que les demandes des appelan-
tes tendant a I’interdiction d’usage sous menace d’astreinte
des marques “Domaine du Mouton” et “Enclave du Mou-
ton”, de publication et de dommages et intéréts, en raison
d’une ressemblance prétendue entre les marques des appe-
lantes et celles des intimées, n’étaient pas fondées.

Sur pourvoi des appelantes, la Cour de cassation, par arrét du
6 juin 2005, considéra notamment que:

“Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux
et de celle de la Cour de justice des Communautés européen-
nes que la ressemblance au sens de ces dispositions doit étre
appreéciée d 'une maniere globale compte tenu des particula-
rités de l’espéce, notamment du pouvoir distinctif de la mar-
que et du signe, considérés en soi et dans leurs rapports
mutuels;

Qu’un tel caractere distinctif peut s attacher a un élément
non déposé comme tel d’'une marque constituée de la combi-
naison de plusieurs éléments;

Attendu que [’arrét considere que, a defaut de dépot de la
seule marque ‘Mouton’, les [demandeurs] ne peuvent pré-
tendre a un droit exclusif sur ledit mot lorsqu’il est combiné
avec d’autres [...]; que le raisonnement (...] selon lequel le
mot ‘Mouton’, qui n’a jamais été déposé et qui n’est jamais
utilisé seul, constitue a lui seul I’éléement distinctif du vin
‘Mouton Rothschild’ ne peut étre approuvé pour les raisons
qui viennent d’étre dites [et] que la seule appropriation de
[’élément ‘Mouton’ ne peut donc étre constitutive de contre-
fagon des marques des [demandeurs] dans [lesquelles] cet
élément apparait egalement’;

Qu'ainsi, ’arrét viole les dispositions précitées de la loi uni-
forme Benelux;

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

Attendu que la cassation de la décision déclarant non fondée
la demande des demandeurs fondée sur les articles 13.4, ali-
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néa 1¢ et 13.A. 1. b), précités de la loi uniforme Benelux
s 'étend aux décisions relatives a la demande en garantie for-
mée par la premiére défenderesse et aux demandes des
demandeurs tendant a des dommages-intéréts et a la publi-
cation de [’arrét, en raison du lien étroit établi par I’arrét
entre ces dispositions.”

Les appelantes sollicitent la mise a néant du jugement entre-
pris, sauf en tant qu’il a dit les demandes principales receva-
bles, I’interdiction faite aux intimées au Benelux, sur la base
de I’article 13, A, I alinéa 1, 11 (ancien) et 13 A, I, b) et ¢)
(nouveau) de la loi uniforme Benelux, devenu ’article 2.20,
1°, b) et c¢) de la Convention Benelux, tout usage des mar-
ques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout
autre signe ressemblant aux marques des appelantes sous
peine d’une astreinte de 2.500 EUR par usage qui intervien-
drait en contrariété a 1’arrét a intervenir, étant entendu
notamment que chaque étiquette portant une de ces marques
ou d’un signe ressemblant doit étre considéré comme un
emploi distinct, la publication de I’arrét a intervenir dans
trois journaux francophones et dans trois journaux néerlan-
dophones.

Elles demandent en outre la condamnation solidaire des pre-
micre et deuxiéme intimées au paiement aux appelantes de
la somme de 3.650 EUR du chef de dommages et intéréts au
titre de lucrum cessans et damnum emergens confondus, la
condamnation de la troisi¢éme intimée a la cession aux appe-
lantes du bénéfice réalisé a la suite de la vente de mauvaise
foi des bouteilles de vin “Mouton” de 1990 a 1997, soit la
somme de 123.000 EUR ou au paiement de la méme somme
a titre de dommages et intéréts ainsi que la condamnation
solidaire des troisiéme et quatriéme intimées a la cession aux
appelantes du bénéfice réalisé a la suite de 1'usage de mau-
vaise foi des marques citées supra de 1989 a 1998, de la
somme de 4.728.682 EUR ou au paiement de la méme
somme a titre de dommages et intéréts, outre les intéréts
judiciaires.

Elles sollicitent enfin la désignation d’un expert lequel,
apres avoir réuni les parties et s’étre entouré de tous rensei-
gnements utiles et notamment du rapport de 1’expert J.J.
Paquier de Bordeaux, du 13 juillet 1999, examinera les
comptabilités des intimées sub 1, 3 et 4 et dira la quantité de
vin vendue en vrac ou en bouteilles, qui auront été vendues
par elles sous les signes “Domaine du Mouton” ou “Enclave
du Mouton”, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas et au Luxem-
bourg et la perte subie de ce chef par les concluantes, entre
1998 et la fin 2001.

Elles sollicitent la condamnation des intimées aux dépens et
a la somme provisionnelle de 10.000 EUR a titre de domma-
ges et intéréts.

Les intimées concluent a la confirmation pure et simple de la
décision déférée.
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I. Quant a la demande d’interdiction d’usage des
marques “Domaine du Mouton” et “Enclave du
Mouton” ou de tout autre signe ressemblant

1) Recevabilité de la demande

Devant la cour d’appel de Bruxelles, les appelantes, ont non
seulement réitéré leur demande en annulation des marques
Domaine du Mouton et Enclave du Mouton mais ont égale-
ment réclamé I’interdiction d’usage de ces marques par les
intimées en raison de leur ressemblance aux marques des
appelantes, la publication du jugement a intervenir et des
dommages et intéréts.

Ces demandes ont été recues par la cour d’appel de Bruxelles
qui n’a pas été cassée a cet égard de telle sorte que la ques-
tion est définitivement tranchée et que la cour de céans n’en
est pas saisie par I’arrét de renvoi.

Il est vain en conséquence de vouloir remettre en cause la
recevabilité de ces demandes.

2) Fondement

Les appelantes entendent baser leur demande d’interdiction
d’usage des marques des intimées principalement sur les
articles 13, A, I, alinéa 1" (ancien) et 13, A, alinéa 1, b)
(nouveau) de la loi uniforme Benelux, devenu I’article 2.20,
1°, b) de la Convention Benelux en matic¢re de propriété
intellectuelle du 25 février 2005 entrée en vigueur le
1" septembre 2006.

Les marques déposées par les sociétés Rothschild sont des
marques complexes incorporant toutes le terme “Mouton”.

Les appelantes établissent qu’il existe entre leurs marques et
les signes attaqués, soit Domaine du Mouton et Enclave du
Mouton, un risque de confusion comprenant un risque
d’association dés lors que:

— les signes ont été utilisés pour désigner des produits simi-
laires, voire identiques, a savoir du vin (qui plus est de méme
provenance géographique, le sud-ouest de la France);

— le terme “Mouton” est le dénominateur commun des mar-
ques des sociétés Rothschild et s’il n’a jamais été déposé
seul, il en constitue un élément essentiel et distinctif, le céle-
bre vin “Mouton Rothschild” étant d’ailleurs traditionnelle-
ment connu et appelé entre connaisseurs sous le seul vocable
“Mouton” (cf. attestation du courtier Bernard Brun du
bureau de courtage D. Balaresque du 12 novembre 1993 et
celle du courtier Max Lestapis du 12 novembre 1993, et
I’article du magazine Decanter de mars 2006 qui parle du
“Mouton”), de telle sorte qu’il est protégeable en lui-méme,
a raison de sa notoriété (en ce sens, T.G.I. Bordeaux 6 aofit
1996 qui a annulé les marques Domaine du Mouton et
Enclave du Mouton en raison de I’existence d’un risque de
confusion, jugement confirmé par 1’arrét du 4 novembre
1998 de la cour d’appel de Bordeaux, pourvoi rejeté par arrét
du 26 février 2002 de la Cour de cassation de France; et le
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jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du
11 juin 2002, confirmé par un arrét de la cour d’appel de
Bordeaux du 30 aolt 2004 dans I’affaire SCEA Chdteau
Mouton qui indique notamment: “le terme ‘Mouton’ est le
substantif constant des marques enregistrées tant par le
Groupement Foncier Agricole des Vignobles de la Baronne
Philippine de Rothschild que par la Société Baron Philippe
de Rothschild SA. Son originalité et sa caractéristique sont
telles qu’on le retrouve dans toutes les marques appartenant
aux societés en demande, y compris celles qui n’incorporent
pas le nom de Rothschild. Ainsi le terme ‘Mouton’ est indis-
cutablement rattaché au premier cru de Pauillac dont la
notorieété séculaire n’est plus a démontrer, et constitue [’élé-
ment distinctif des marques en cause (...)").

— I’utilisation du vocable “Mouton” par les intimées, pour
des produits similaires est de nature a créer dans I’esprit du
consommateur moyen des produits concernés, normalement
informé, raisonnablement attentif et avisé un risque de con-
fusion direct ou a tout le moins indirect en ce sens que cet
usage est de nature a faire croire que les vins vendus sous
1’étiquette “Domaine du Mouton” ou “Enclave du Mouton”,
proviennent de la méme entreprise ou d’une entreprise liée
aux appelantes ou bénéficiant d’une licence de celles-ci;

— ce risque de confusion était en I’espece d’autant plus grand
que les étiquettes des bouteilles vendues sous la marque
“Domaine du Mouton” représentaient une draperie qui cons-
titue un élément visuel également ressemblant a la marque
figurative internationale n® RR 219.734 en tant qu’elle com-
porte la représentation d’un mouvement de tenture.

Les intimées font valoir en vain que la comparaison ne peut
porter que sur les mots composés (ou complexes) pris dans
leur ensemble et que les mots composés “Domaine du Mou-
ton” et “Enclave du Mouton” doivent étre comparés aux
expressions compleétes “Chateau Mouton Rothchild”, “Mou-
ton Cadet Baron Philippe”, “Chateau Mouton Baron (ou
Baronne) Philippe”, “Carruades du Mouton”, “Chateau
Mouton d’Armailhacq” et qu’il n’y a pas de risque de confu-
sion puisque le mot “Mouton” n’est pas distinctif et qu’il
figure dans diverses marques de tiers, comme par exemple
“Chateau Mouton” “Grand Mouton”, “Chateau Croix Mou-
ton”, etc.

En effet la contrefagon ne peut étre limitée a I’hypothése ou
la totalité¢ des termes composant la marque complexe a été
reproduite; sa constatation impose seulement de rechercher
sil'usage d’une marque ou d’un signe contrefaisant a intégré
le ou les termes distinctifs dominants de la marque contre-
faite.

Ainsi qu’il vient d’étre décidé le mot “Mouton” exerce un
caractére particulierement attractif dans les différentes mar-
ques des appelantes de sorte qu’il est devenu un mot vedette,
un label de qualité propre aux produits des appelantes auquel
se rattache la clientele.
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Les intimées sous 3 et 4 qui n’ont aucun droit a un quelcon-
que toponyme (puisque la cour d’appel de Bruxelles en son
arrét du 13 septembre 2001 non cassé sur ce point, a consi-
déré qu’il n’existe pas d’exploitation viticole du nom
“Enclave du Mouton” et que les vins vendus sous la marque
“Domaine du Mouton” ne proviennent pas exclusivement de
cette exploitation) ne pouvaient ignorer, au moment ou elles
ont fait le choix de produire des vins sous les marques
“Domaine du Mouton” et “Enclave du Mouton” entre 1989
et 1991 (époque des enregistrements de leurs marques)
I’existence des vins remarquables des appelantes et celle du
“Mouton Cadet” dont la marque est déposée depuis 1961 et
qui constitue I’un des vins de bordeaux les plus vendus dans
le monde (voir notamment 1’article du journal Sudouest du
10 avril 1990: “le phénoméne Mouton-Cadet”). Elles
auraient aisément pu choisir de faire usage du nom d’un
autre animal que le mouton de sorte que 1’'usage querellé ne
peut en I’espéce s’expliquer que par la volonté délibérée de
provoquer dans ’esprit des consommateurs moyens une
confusion quant a I’origine du vin vendu sous ces étiquettes.

Méme si le vocable “Mouton” figurant dans les marques des
appelantes a une origine toponymique, puisque le baron
Nathaniel de Rothschild a acquis, en 1853, le domaine de
Brane Mouton — qui avait appartenu a un sieur Joseph de
Brane, seigneur de Mouton — qu’il baptisa aussitét Mouton
Rothschild et que ses descendants désignent sous le simple
nom de Mouton (c¢f. Brochure “L’art et I’Etiquette” impri-
mée en 1992), pour le consommateur moyen du Benelux, ce
mot “Mouton” ne représente pas une petite colline (qui en
vieux frangais se traduisait par le mot “mothon”), ce sens lui
étant parfaitement inconnu, mais bien I’animal domestique a
la toison laineuse, qui est d’ailleurs représenté depuis long-
temps sur certaines étiquettes des vins produits par les appe-
lantes (voir les deux béliers stylisés représentés sur les éti-
quettes du Chateau Mouton Rothschild entourant un dessin
représentant lui-méme une téte de mouton stylisée a partir de
1926, les étiquettes réalisées par certains artistes comme
Arnulf en 1950, Alechinsky en 1966, Bona en 1968, Haring
1988 représentant des moutons stylisés; voir aussi la photo-
graphie d’une statuette de mouton représentée a la derniére
page de la brochure de 1992).

C’est ce méme animal qui a été représenté sur 1’étiquette de
I’Enclave du Mouton.

Le mot “Mouton” présente dés lors le méme sens dans les
marques des appelantes que dans les marques annulées des
deux dernicres intimées, ce qui renforce le risque de confu-
sion comprenant le risque d’association.

Contrairement a ce que prétendent les intimées, les appelan-
tes n’ont jamais accepté que d’autres entreprises puissent
impunément faire usage du mot mouton pour désigner des
productions viticoles, les appelantes démontrant au contraire
avoir attaqué avec succes la marque “Le Mouton a cing pat-
tes” (c¢f- jugement du tribunal de grande instance de Bor-
deaux du 19 septembre 1983), la marque “Chateau Mouton
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Blanc” (cour d’appel de Bordeaux du 9 mai 1982) et la mar-
que “Chateau Mouton” devenue “Chateau Croix Mouton”
(cf. jugement du 11 juin 2002 du tribunal de grande instance
de Bordeaux confirmé par arrét de la cour d’appel de Bor-
deaux du 30 aotit 2004).

Outre qu’en France, il est permis d’user, a certaines condi-
tions, d’un toponyme en y adjoignant un préfixe ou un suf-
fixe permettant d’écarter tout risque de confusion avec la
marque antérieure protégée (ce qui a été le cas dans 1’affaire
Chateau Mouton ou la partie défenderesse avait été condam-
née a adjoindre un préfixe de son choix de sorte que la mar-
que est devenue Chateau Croix Mouton), en matiére, de
droits intellectuels, la renonciation ne se présume pas et la
prétendue tolérance vis-a-vis d’usurpations de tiers ne peut
étre constitutive d’abandon tacite.

Les appelantes justifient ainsi a suffisance leur demande ten-
dant a D’interdiction d’usage au Benelux des marques
Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout autre
signe ressemblant.

Il est des lors sans intérét d’examiner si elles ont également
droit a la protection de leurs marques en application de I’arti-
cle 13, A, 1, ¢) de la loi uniforme Benelux sur les marques,
devenu I’article 2.20, 1°, ¢) de la Convention Benelux qui
protége les marques de haute renommée.

La demande de cessation d’usage sous astreinte est dés lors
fondée.

II. Quant aux mesures de publication, aux demandes de
réparation du préjudice et quant aux demandes
nouvelles tendant a la cession du bénéfice et au
remboursement des frais et honoraires d’avocats

1) Recevabilité des demandes

Les deux premicres intimées font valoir que les demandes
sont irrecevables parce qu’elles n’auraient pas été introdui-
tes devant la cour d’appel de Bruxelles par la requéte d’appel
et les conclusions prises a Bruxelles.

La cour constate que les mesures de publication de 1’arrét et
la demande en dommages et intéréts étaient déja formées par
conclusions déposées devant cette cour par les appelantes le
30 octobre 2000.

Les demandes en cession de bénéfice et en répétition des
honoraires sont des demandes nouvelles formées pour la pre-
micere fois devant la cour de céans.

Un arrét de cassation a pour effet de remettre les parties dans
I’état ou elles étaient avant la décision attaquée, dans les
limites qui lui ont été déférées par la Cour de cassation. En
I’espéce, 1’arrét de 1la Cour supréme a expressément renvoyé
a la cour de céans les questions des dommages et intéréts et
de la publication de 1’arrét étroitement liées a la demande
d’interdiction d’usage.
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Dans ce cadre, les appelantes sont recevables a étendre leur
appel originaire en application de 1’article 1056 alinéa 4 du
Code judiciaire et a formuler des demandes nouvelles a la
condition qu’elles se fondent sur un fait ou un acte invoqué
en citation (art. 807 du Code judiciaire) ce qui est bien le cas
(A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2°™ éd., P.U.
Liege, 1987, pp. 561-562, n°® 876, in fine; G. CLOSSET-MAR-
CHAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La répétibilité des
honoraires d’avocat a I’aune du droit judiciaire”, R.GA.R.
2005, p. 13945).

Les demandes sont donc recevables.

2) Fondement de la demande de publication de ’arrét

Compte tenu de la cessation d’usage des marques et signes
litigieux depuis plusieurs années, les appelantes n’établis-
sent pas que la publicité et les mentions litigieuses auraient
encore actuellement un impact suffisant dans le public pour
justifier une mesure de publication de la présente décision.

Il y a donc lieu de limiter la condamnation a un ordre de
cessation d’usage futur sous peine d’astreinte.

3) Réparation du préjudice

a) En ce qui concerne les deux premieres intimées

Les appelantes exposent que celles-ci ont acheté pour les
revendre du 12 octobre 1991 au 9 février 1992: 7.242 bou-
teilles du “Domaine du Mouton” au prix de 76,50 FB la bou-
teille, et qu’elles reconnaissent en outre quelques ventes
“sporadiques” de “I’Enclave Mouton” en 1994; que le préju-
dice qu’elles ont subi du chef du damnum emergens et du
lucrum cessans confondus peut étre évalué a 0,5 EUR par
bouteille, de sorte que le dommage s’établit a 7.300
bouteilles x 0,5 EUR = 3.650 EUR.

Les deux premiéres intimées, qui sont des grandes surfaces
vendant des bouteilles de vin au consommateur concluent au
non-fondement de cette demande.

Selon le rapport de I’expert comptable Jean-Jacques Paquier,
désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bor-
deaux le 6 aolt 1996, de 1991 a 1998, alors que les marques
contrefaisantes s’implantaient sur le marché belge, les socié-
tés Rothschild, contrairement a ce qu’elles ont écrit, n’ont
pas stagné sur le marché belge, ayant connu en 7 ans une
progression annuelle de 5,5% plus faible que la période pré-
cédente (soit 8% par an entre 1983 et 1991) mais somme
toute encore assez forte. Par ailleurs, I’expert note que le pré-
judice, s’il y en a eu un, se limite aux vins rouges car si les
sociétés Rothschild produisent des vins blancs et rosés,
ceux-ci ne sont habituellement pas reconnus sous 1’étiquette
Mouton. L’expert s’est dés lors déclaré assez réservé sur le
préjudice allégué par les sociétés Rothschild (pp. 35 et s. du
rapport).

Si le préjudice des appelantes ne peut étre nié puisque d’une
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part, la progression des ventes s’est Iégérement ralentie, sans
que I’on puisse toutefois attribuer totalement ce déficit de
progression aux actes de contrefagon, il est impossible a
chiffrer mathématiquement.

Les chiffres qu’avancent les appelantes ne peuvent étre enté-
rinés car d’une part il n’est pas démontré qu’elles auraient pu
vendre toutes les bouteilles en cause et d’autre part le béné-
fice de 0,50 EUR par bouteille n’est pas justifié.

Le dommage ne peut dés lors étre évalué qu’ex aequo et
bono et il sera accordé la somme de 2.000 EUR.

b) En ce qui concerne les autres intimées
Les appelantes concluent comme il suit:
En ce qui concerne la troisieme intimée:

1l ressort du rapport de l’expert Jean-Jacques Paquier du
13 juillet 1999 que la troisieme intimée a pratiqué sur les
seules importations de bouteilles de vin “Mouton” de 1990
a 1997 une commission de 10% dégageant au minimum un
bénéfice incontestable de 800.000 FF sur la revente desdites
bouteilles, soit en [’espece 123.000 EUR, dont la cession est
due aux appelantes en application de [’article 13, A, 2 de la
LUB (devenu art. 2.21, 2° de la Convention Benelux), ou en
tout cas a titre de dommages et intéréts en réparation du pré-
Jjudice subi au Benelux par les appelantes;

En ce qui concerne les 39 et 4°" intimées:

1l ressort du rapport de [’expert Jean-Jacques Paquier du
13 juillet 1999 que la 4° intimée a exporté en Belgique, d
sa complice la 3°" intimée (I'importation dans le territoire
Benelux est un fait de contrefagon suivant I’article 13, A, 2
de la LUB) (devenu art. 2.21, 1 et 2) de la Convention
Benelux) de 1989 a 1998 des ventes en vrac de vins dénom-
més “Domaine du Mouton” ou “I’Enclave du Mouton” de
35.554 hectolitres (au prix de 20.977.433 FF);

Le bénéfice réalise par les intimées s ’éleve donc “a minima”
incontestablement sur les ventes en vrac, soit a 133 bou-
teilles par hectolitre x 1 EUR = 4.728.682 EUR, bénéfice
dont la cession est due aux appelantes en application de
larticle 13, A, 2 de la LUB (devenu art. 2.21, 2° de la Con-
vention Benelux), ['usage ayant été fait de mauvaise foi par
les 3°m€ et 4™ intimées ou a tout le moins d titre de domma-
ges et intéréts en réparation du préjudice subi au Benelux
par les appelantes, sauf a parfaire suivant expertise relative
aux années 1999 a fin 2001.

Les intimées rétorquent que les sociétés appelantes ne
démontrent pas ’existence d’un préjudice, la vente de leurs
produits ayant continué a progresser de 1991 a 1998.

Les normes applicables sont les suivantes:

1. (...) le droit exclusif a la marque permet au titulaire de
réclamer réparation de tout dommage qu’il subirait a la suite
de I'usage au sens de cette disposition.
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2. Outre I’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titu-
laire de la marque peut intenter une action en cession du
bénéfice réalisé a la suite de cet usage, ainsi qu’en reddition
de comptes a cet égard; le tribunal rejettera la demande s’il
estime que cet usage n’est pas de mauvaise foi ou que les
circonstances de la cause ne donnent pas lieu a pareille con-
damnation.

En I’espéce, la cour estime que la contrefagon ne résulte pas
d’une inadvertance et que I’usage a eu lieu de mauvaise foi
pour les motifs déja exposés.

Toutefois les circonstances de la cause la conduisent a ne pas
faire droit a la demande en cession de bénéfice.

En effet la contrefagon relevée n’était pas un acte de piraterie
(les étiquettes n’ont pas été servilement recopiées) mais un
acte parasitaire dont les répercussions ont été moindres puis-
que le risque de confusion qui en est résulté n’était pas
direct.

La constatation de la contrefagon nécessitait une apprécia-
tion en fait du caractére ressemblant des marques en cause,
une telle appréciation pouvant varier d’un magistrat a 1’autre
de méme que celle de la mauvaise foi, et force est de consta-
ter que le juge du premier degré et la cour d’appel de Bruxel-
les ont eu, a cet égard, une autre appréciation que la cour de
céans, le jugement entrepris du 20 octobre 1995 ayant, en
particulier, considéré que les marques n’étaient pas suffi-
samment ressemblantes en telle sorte que les activités com-
merciales litigieuses ont pu perdurer jusqu’au 13 septembre
2001, date a laquelle les dépots des marques litigieuses ont
¢été annulés par la cour d’appel de Bruxelles.

Les chiffres avancés par les appelantes aboutissent a des
sommes exorbitantes.

11 faut observer en outre que le rapport d’expertise invoqué
ne mentionne pas l’existence d’une “commission” de 10%
sur I’importation de bouteilles en faveur de la troisiéme inti-
mée.

Il n’est pas justifié que chacune des intimées concernées soit
condamnée a la cession du bénéfice réalisé par 1’autre inti-
mée.

Il n’est pas établi que la vente de vin en bouteille ou en vrac
procurait aux intimées concernées un bénéfice de 1 EUR par
75 centilitres, I’expert n’ayant rien dit de tel et les appelantes
ne précisant pas le raisonnement permettant d’aboutir a
pareille conclusion.

En réalité, pour fixer le bénéfice net réalisé par les deux der-
nieres intimées, il faudrait vérifier dans leurs propres comp-
tes, pour les années concernées (soit de 1990 a 2001), tous
les bénéfices réalisés et désigner expert pour ce faire.

Cependant le commentaire commun des gouvernements du
protocole du 2 décembre 1992 a indiqué que “au cas ou
I"ayant droit a intenté tant une action en réparation qu 'une
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action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal
peut, tout en rejetant [’action a la portée la plus étendue,
faire droit a l’action la moins extréme” (J.-J. EVRARD et P.
PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Larcier,
2000, p. 221, n° 435).

En I’espéce, les deux actions ont été intentées et le préjudice
souffert par les sociétés appelantes est certainement moins
important que les bénéfices engrangés par les deux dernicres
intimées.

Pour I’ensemble de ces raisons, la cour estime ne pas devoir
faire droit & la demande de cession de bénéfice mais a la
demande de réparation.

L’expert, en prenant pour hypothése que les sociétés appe-
lantes ont été totalement privées des ventes réalisées par la
SCEA Domaine du Mouton, a indiqué que le préjudice subi
par les appelantes jusqu’en 1998 aurait pu étre égal a
2.930.355 FF (p. 37 du rapport).

Ce chiffre doit étre relativisé puisque s’il peut étre admis que
la preuve est apportée a suffisance que les intimées ont par
leurs agissements, fait du tort aux appelantes, I’impact de la
contrefagon ne peut étre rigoureusement chiffré, la diminu-
tion du taux de progression annuel des produits des appelan-
tes sur le marché belge pouvant étre due a d’autres causes
telles la saturation du marché en cause, I’augmentation du
prix de leur vin, I’apparition de vins concurrents, etc.
L’expert a d’ailleurs fait part a cet égard de ses réserves.

Mais il y a lieu de tenir compte aussi de ce que le dommage
a perduré jusqu’en 2001 sans que pour autant une expertise
soit ordonnée puisque le préjudice ne peut étre mathémati-
quement fixé.

En tenant compte de ’ensemble de ces observations, il échet
de fixer ex aequo et bono le préjudice des appelantes pour la
totalité de la période, soit jusqu’en 2001, a la somme de
300.000 EUR en principal.

En ce qui concerne les frais de défense, il convient de faire
droit & la demande de répétition, vu la mauvaise foi des deux
derniéres intimées. Il peut étre accordé, mais a titre définitif,
la somme de 10.000 EUR qui peut représenter bona fide,
indemnités de procédure en sus, les frais de défense qui
devaient étre exposés par les appelantes pour toutes les ins-
tances.

Enfin, la cour de céans n’est plus saisie d’une demande en
garantie comme 1’était la cour d’appel de Bruxelles.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement en tant que cour de ren-
voi, dans les limites de sa saisine,

Vu I’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative a I’emploi
des langues en mati¢re judiciaire,

Recoit les demandes nouvelles,
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Confirme le jugement dont appel en tant qu’il a dit receva-
bles les demandes,

Emendant pour le surplus,

Met a néant le jugement dont appel et interdit au Benelux,
sur la base de I’article 13, A, I, alinéa 1°, 1° (ancien) et 13,
A, 1, b) (nouveau) de la loi uniforme Benelux devenu 1’arti-
cle 2.20, 1°, b) de la Convention Benelux en matiére de pro-
priété intellectuelle du 25 février 2005 (marques et dessins
ou modeles), tout usage des marques Domaine du Mouton et
Enclave du Mouton ou de tout autre signe ressemblant sous
peine d’une astreinte de 2.500 EUR par usage, étant entendu
notamment que chaque étiquette portant une de ces marques
ou signe ressemblant doit étre considérée comme un emploi
distinct;

Condamne solidairement la SA Carrefour Belgium et la SA
Unic Florenville a payer a la SA de droit frangais Baron Phi-
lippe de Rothschild et au Groupement Foncier Agricole

(GFA) des vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild
la somme de 2.000 EUR a titre de dommages et intéréts,
majorée des intéréts judiciaires depuis le 20 février 1992
jusqu’au parfait paiement.

Condamne solidairement la SA Geens Benelux et la société
de droit frangais société civile d’exploitation agricole
(SCEA) Saint-Michel Les Vignes a payer a la SA de droit
frangais Baron Philippe de Rothschild et au Groupement
Foncier Agricole (GFA) des vignobles de la Baronne Philip-
pine de Rothschild la somme de 300.000 EUR du chef de
dommages et intéréts majorée des intéréts depuis le
20 février 1992 jusqu’au parfait paiement, et celle de
10.000 EUR du chef de remboursement de frais de défense
majorée des intéréts judiciaires depuis le 22 janvier 2007,
jour du présent arrét jusqu’au parfait paiement.

Déboute les appelantes du surplus de leurs prétentions.

(.)

Note

Voy. dans cette affaire: Cass. 6 juin 2005, Ing.-Cons., p. 240
(“Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux
et de celle de la Cour de justice des Communautés européen-
nes que la ressemblance au sens de ces dispositions doit étre
appréciée d’une manicre globale compte tenu des particula-

rités de I’espéce, notamment du pouvoir distinctif de la mar-
que et du signe, considérés en soi et dans leurs rapports
mutuels. Un tel caractére distinctif peut s’attacher a un élé-
ment non déposé comme tel d’'une marque constituée de la
combinaison de plusieurs ¢léments.”).

Noot

Zie in deze zaak: Cass. 6 juni 2005, Ing.-Cons., p. 240 (“Uit
de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof en uit die van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt
dat de overeenkomst in de zin van die bepalingen, in zijn
geheel moet worden beoordeeld, rekening houdende met de
bijzonderheden van het geval, en inzonderheid met de
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onderscheidende kracht van het merk en van het teken, elk in
zijn geheel en in onderling verband beschouwd. Een derge-
lijk onderscheidend karakter kan vertoond worden door een
onderdeel dat niet als zodanig gedeponeerd werd, maar deel
uitmaakt van een merk dat bestaat in de combinatie van ver-
schillende onderdelen.”).
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