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DROITS INTELLECTUELS

Droits intellectuels – Marque – Marque Benelux – Signes
susceptibles de constituer une marque – Dépôt Benelux –
Marque verbale composée (Quickfilm) – Pouvoir distinc-
tif (oui) – Signe descriptif (non)

Chacun des motifs de refus d’enregistrement d’une marque
est indépendant des autres et exige un examen séparé à la
lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux.

Le signe verbal Quickfilm n’est pas dépourvu de caractère
distinctif pour les produits concernés de la classe 5, dès lors
que rien ne permet de constater que ce signe est inapte à être
perçu par le consommateur ou l’utilisateur final comme une
indication de la provenance des produits. S’agissant d’une
marque complexe, l’appréciation de son caractère distinctif
ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou
de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état
de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque
par le public pertinent.

Si s’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel
caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour cha-
cun de ses éléments, pris séparément, il doit en tout état de
cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils compo-
sent.

INTELLECTUELE RECHTEN

Intellectuele rechten – Merk – Beneluxmerk – Tekens die
een merk kunnen vormen – Beneluxdepot – Samenge-
steld woordmerk (Quickfilm) – Onderscheidend vermo-
gen (ja) – Beschrijvend (nee)

Elk van de gronden van weigering tot inschrijving van een
merk is onafhankelijk van de andere en vraagt een afzonder-
lijk onderzoek in het licht van het algemeen belang dat eraan
ten grondslag ligt.

Het ontbreekt het woordteken Quickfilm niet aan onder-
scheidend vermogen voor de betrokken waren uit klasse 5,
nu niets toelaat vast te stellen dat het teken niet in staat zou
zijn om door de consument of de eindgebruiker als een aan-
duiding van de herkomst van de waren te worden gezien. Bij
een samengesteld merk kan de beoordeling van het onder-
scheidend vermogen niet worden beperkt tot een analyse van
elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk beschouwd,
maar moet zij in elk geval gesteund zijn op een globale per-
ceptie van het teken door het betrokken publiek.

Waar bij een merk samengesteld uit woorden, het eventueel
beschrijvend karakter wel ten dele kan worden onderzocht
voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, moet dit steeds
afhangen van een onderzoek van het teken in zijn geheel.

Fabre Pierre Médicament SA/L’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle
Siég.: P. Blondeel (président), C. Schurmans et K. Moens (conseillers)

Pl.: Mes F. Gevers et C. Eyers loco L. De Gryse, B. Dauwe

L’objet du recours

1. Par requête déposée au greffe de la cour le 26 juin 2006,
la société de droit français Pierre Fabre Médicament SA (la
requérante) a formé un recours sur le fondement de l’article
6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques, contre la
décision du Bureau Benelux des Marques (BBM) du 26 avril
2006 de refus définitif d’enregistrement de la marque ver-
bale “Quickfilm” au Benelux par le Bureau Benelux des
Marques (BBM) pour les produits de la classe 5.

2. Le recours tend à entendre ordonner au profit de la requé-
rante l’enregistrement au registre du BBM de la marque ver-
bale “Quickfilm” (enregistrement international n° 825 990
pour la classe 5), et à entendre condamner le BBM au paie-
ment des frais de l’instance. Les frais de l’instance n’ont pas
été liquidés par la requérante, ni dans sa requête d’appel, ni
dans ses conclusions.

3. Le BBM est devenu l’Office Benelux de la Propriété Intel-
lectuelle (OBPI). La loi uniforme Benelux sur les marques a
été remplacée par la convention Benelux de la propriété
intellectuelle (CBPI).

La recevabilité du recours

4. Le recours est recevable puisqu’il a été introduit dans le
délai de deux mois qui suit la communication du refus défi-
nitif de l’enregistrement.

Les rétroactes

5. Suite à un enregistrement auprès de l’Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 14 mai 2004
sous le numéro 825 990 du signe verbal “Quickfilm” pour
les produits de la classe 5, à savoir “produits pharmaceuti-
ques; film soluble contenant un principe actif à usage phar-
maceutique”, le BBM a communiqué à l’OMPI son refus
provisoire selon l’article 5 de l’Arrangement de Madrid par
lettre du 8 juin 2005. Le refus provisoire est motivé comme
suit: “le signe QUICKFILM se compose uniquement de la
qualité QUICK (anglais pour rapide) et de la dénomination
générique FILM et est dépourvu de tout caractère distinctif
pour les produits mentionnés en classe 5 qui peuvent avoir
trait à un film rapide (art. 6bis, par. 1er, sous b) et c) de la loi
uniforme Benelux sur les marques (...)”.
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6. Dans le délai de six mois à compter de la date de la précé-
dente lettre du 8 juin 2005 et notamment par une lettre du
6 décembre 2005, le mandataire de la requérante a commu-
niqué au BBM ses observations. Il contestait que la marque
Quickfilm soit descriptive en faisant valoir que la marque ne
constitue pas la désignation nécessaire d’un film qui se dis-
sout au contact de l’humidité, à tout le moins en ce qui con-
cerne les produits pharmaceutiques désignés. Il ajoutait que
la marque Quickfilm est un néologisme, constitué de l’asso-
ciation originale d’un terme anglais avec un terme français.
Le consommateur ne pourra pas déterminer directement
quels sont les produits concernés par la marque Quickfilm,
et il est nécessaire de passer par plusieurs étapes avant de
saisir la signification du terme Quickfilm en relation avec les
produits pharmaceutiques. L’association des deux termes
Quick et Film confère à la marque un caractère distinctif suf-
fisant. Par ailleurs, le terme Film n’est pas couramment uti-
lisé pour désigner des accessoires de produits pharmaceuti-
ques, et le public utilise le vocable plutôt en relation avec la
vidéo de sorte que ce terme ne sera pas directement associé
par le consommateur aux tissus ou coton d’ouate à usage
pharmaceutique. Les signes ou indications dont la marque
est exclusivement composée ne sont pas devenus usuels dans
le langage courant ou dans les habitudes loyales et constan-
tes du commerce pour désigner les produits ou services pour
lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement. À
tout le moins et à titre subsidiaire, le mandataire considérait
que pour les produits pharmaceutiques revendiqués dans la
marque internationale Quickfilm, le degré de distinctivité est
suffisant, et annonçait que la requérante serait disposée à
limiter son libellé aux seuls produits pharmaceutiques si cela
s’avérait propice à l’enregistrement de sa marque. En outre,
toujours selon le mandataire, l’obtention d’un droit d’enre-
gistrement sur Quickfilm dans d’autres pays (et notamment
dans un pays membre de l’Union européenne) constitue un
argument supplémentaire qui démontre la distinctivité du
signe Quickfilm.

7. Les arguments présentés ont été réfutés par le BBM dans
sa réplique écrite adressée au mandataire le 18 janvier 2006.
Selon le BBM les produits de la classe 5 peuvent avoir trait
à des films qui peuvent être appliqués de façon rapide.
S’agissant d’un signe composé de mots, le caractère descrip-
tif est constaté non seulement pour chacun des termes pris
séparément mais également pour l’ensemble qu’ils compo-
sent. En outre, le signe est composé conformément à l’usage
linguistique usuel et il n’est donc pas inhabituel dans sa
structure. Il ne présente pas d’écart par rapport aux règles
lexicales de la langue anglaise mais est formé en concor-
dance avec celle-ci. Il serait contraire à l’intérêt général
qu’un monopole soit octroyé sur l’ensemble du territoire
Benelux pour le signe Quickfilm, sans octroyer par là même
un avantage injustifié sur des concurrents. L’allégation que
le vocable serait plutôt utilisé en relation avec la vidéo n’est
pas pertinente, parce qu’un signe verbal doit se voir opposer
un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses signifi-
cations potentielles, il désigne une caractéristique des pro-

duits ou services concernés. Le fait que d’autres autorités ont
accepté le signe Quickfilm, n’implique pas nécessairement
que le BBM soit juridiquement tenu par cette appréciation.
En ce qui concerne la suggestion subsidiaire, le BBM con-
firme que le signe Quickfilm reste dépourvu de tout carac-
tère distinctif pour la liste limitée des produits.

8. Par sa lettre du 26 avril 2006 le BBM confirmait son refus
définitif, se référant à sa lettre précitée du 8 juin 2005.

Le cadre légal

9. L’article 2.11., sous b) CBPI dispose que l’OBPI refuse
d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la marque
est dépourvue de caractère distinctif, et sous c) qu’il refuse
d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la marque
est composée exclusivement de signes ou d’indications pou-
vant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique ou l’époque de la production du produit ou de
la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-
ci.

Appréciation par la cour

10. Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que même s’il y a un
chevauchement entre les champs d’application respectifs des
motifs absolus d’enregistrement d’une marque (et notam-
ment entre les motifs absolus repris ci-dessus de l’article
2.1.1, sous b) et c) CBPI, il n’en demeure pas moins que cha-
cun des motifs de refus d’enregistrement est indépendant des
autres et exige un examen séparé.

11. Il convient, ensuite, d’interpréter lesdits motifs absolus
de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cha-
cun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors
de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire
doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de
refus en cause.

12. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.1.1, sous b)
CBPI, qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque
dépourvue de caractère distinctif, se confond, à l’évidence,
avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir
au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’ori-
gine du produit ou du service désigné par la marque, en lui
permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui
ont une autre provenance.

13. Sous réserve de l’examen du caractère descriptif dans le
sens de l’article 2.11., sous c) de la CBPI, le signe verbal
Quickfilm n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les
produits concernés de la classe 5 (à savoir des produits phar-
maceutiques; film soluble contenant un principe actif à
usage pharmaceutique), dès lors que rien ne permet de cons-
tater que ce signe est inapte à être perçu par le consommateur
ou l’utilisateur final comme une indication de la provenance
de ces produits. Il garantit l’identité d’origine des produits
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concernés quant à leur provenance de l’entreprise de la
requérante.

14. En effet, le caractère distinctif doit être apprécié in con-
creto, d’une part, par rapport aux produits ou aux services
pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part,
par rapport à la perception que le public pertinent en a.

15. S’agissant de produits pharmaceutiques et d’un film
soluble contenant un principe actif à usage pharmaceutique,
le public pertinent, dans le cas d’espèce, est le consomma-
teur moyen, normalement informé et raisonnablement atten-
tif et diligent.

16. S’agissant d’une demande d’enregistrement pour le
Benelux, ce consommateur moyen utilise une ou plusieurs
langues parlées dans les trois pays concernés, à savoir le
français, le néerlandais, l’allemand et/ou le luxembourgeois.
Il n’utilise pas l’anglais comme langue courante mais il est
raisonnable d’admettre qu’il en a une connaissance passive
du moins pour ce qui concerne les mots courants.

17. Ainsi, le public pertinent ne comprend pas, dans le
domaine visé par la demande d’enregistrement de la marque,
le signe verbal Quickfilm comme se référant dans son
ensemble et de manière générale à des produits pharmaceu-
tiques et/ou à un film soluble contenant un principe actif à
usage pharmaceutique.

18. Il s’agit, dans la perception du public pertinent, d’une
combinaison inhabituelle de deux éléments, même si chacun
des deux éléments pris séparément rappelle des mots cou-
rants et usuels ayant un contenu précis (à savoir respective-
ment “rapide”/“snel” et “film”).

19. En effet, s’agissant d’une marque complexe, l’apprécia-
tion de son caractère distinctif ne peut se limiter à une ana-
lyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés
isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la
perception globale de cette marque par le public pertinent et
non sur la présomption que des éléments dépourvus isolé-
ment de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés,
présenter un tel caractère.

20. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris
séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas
que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel
caractère.

21. Le résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle de
“rapide”/“snel” et “film” n’évoque pas dans le chef du public
pertinent une connotation de produits pharmaceutiques ou
d’un film soluble contenant un principe actif à usage phar-
maceutique.

22. Le signe verbal Quickfilm ne présente aucun lien direct
et concret avec les produits pour lesquels l’enregistrement
est demandé.

23. Sous réserve de l’incidence de son caractère prétendu-
ment descriptif, il est apte à distinguer les produits concernés

quant à leur provenance, de sorte que le refus d’enregistre-
ment fondé sur l’absence de caractère distinctif n’est pas
fondé.

24. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.11., sous c)
CBPI, qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque dite
descriptive, exige que les signes ou indications, pouvant ser-
vir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la provenance géographi-
que ou l’époque de la production du produit ou toute autre
caractéristique de celui-ci, soient laissés à la libre disposition
de tous.

25. Il convient de relever que, pour qu’une marque consti-
tuée d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit
considérée comme descriptive, il ne suffit pas qu’un éven-
tuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces élé-
ments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-
même.

26. En règle générale, la simple combinaison d’éléments
dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou
des services pour lesquels l’enregistrement est demandé
reste elle-même descriptive desdites caractéristiques.

27. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descrip-
tive, à condition qu’elle crée une impression suffisamment
éloignée de celle produite par la simple réunion desdits élé-
ments.

28. Dès lors, si, s’agissant d’une marque composée de mots,
un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie,
pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout
état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils
composent.

29. Le BBM (actuellement l’OBPI) est donc tenu de procé-
der à l’appréciation du caractère descriptif de la marque,
considérée dans son ensemble.

30. Comme il a déjà été constaté plus haut, le signe verbal
Quickfilm est composé de deux mots qui sont compris par le
public pertinent comme “rapide”/“snel” et “film” et le public
pertinent ne les utilise pas pour désigner des produits phar-
maceutiques et/ou un film soluble contenant un principe
actif à usage pharmaceutique ou l’une de leurs caractéristi-
ques.

31. Même s’il pouvait être admis que le premier mot
(“quick”/“rapide”/”snel”) évoque une caractéristique de
qualité (à savoir la rapidité), la combinaison de cette carac-
téristique avec le deuxième mot (“film”) n’évoque nulle-
ment une caractéristique des produits concernés. Le signe,
pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des
produits concernés. Il n’a pas, en relation directe et immé-
diate avec les produits concernés, une signification propre. Il
n’évoque pas, immédiatement et concrètement la dissolubi-
lité d’un produit pharmaceutique. Il s’agit d’un signe inhabi-
tuel puisqu’il résulte des recherches par l’OBPI, d’une part,
que le mot “quick” n’est jamais utilisé en association avec le
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mot “film” (mais plutôt en association avec une restauration
rapide – les QUICK hamburgers – ou dans le domaine de la
communication électronique pour indiquer, par exemple, la
vitesse de téléchargement) (voir la pièce 8 du dossier de
l’OBPI) et, d’autre part, que, s’agissant de produits pharma-
ceutiques, il est plutôt fait mention d’un film qui dissout
rapidement (“a quick dissolving film” – voir la pièce 9 du
dossier de l’OBPI).

32. Il convient d’ajouter que le mot “film” n’est pas couram-
ment utilisé pour désigner des produits pharmaceutiques et
qu’il est plutôt associé aux supports vidéos ou autres pro-
duits liés à l’industrie cinématographique, ce qui est con-
firmé par l’extrait du Harrap’s Multimédia, Anglais-Fran-
çais, 2000 déposé par l’OBPI (pièce 6).

33. Enfin, il n’est pas prouvé que la marque soit composée
exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans
le langage courant ou dans les habitudes loyales et constan-
tes du commerce ou susceptibles de le devenir.

34. Le signe verbal Quickfilm n’étant pas dépourvu de
caractère distinctif et n’étant pas descriptif, c’est à tort que le
BBM (actuellement l’OBPI) a refusé son enregistrement
comme marque se référant à l’article 2.11., sous b) et c)
CBPI.

35. Le recours est fondé.

Les dépens

36. Les parties ont déclaré à l’audience où elles ont été
entendues, qu’elles se tenaient à l’indemnité de procédure de
base, fixée par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.

38. S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable
en argent, il y a lieu de taxer les indemnités de procédure à
1.200 EUR.

Par ces motifs,

La cour,

Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en
matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours et le déclaré fondé.

Ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété Intellec-
tuelle et à son Bureau de procéder à l’enregistrement dans le
registre des marques du Benelux du dépôt international
effectué par la requérante le 14 mai 2004 sous le numéro
825.990 du signe verbal “Quickfilm” pour les produits de la
classe 5, à savoir “produits pharmaceutiques; film soluble
contenant un principe actif à usage pharmaceutique”.

Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.200
euros pour elle-même et à (186 + 1.200 =) 1.386 EUR pour
la requérante.

(…)
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