JURISPRUDENGE — MARQUES

E Tribunal de grande instance de
Paris

B Validité de la margue -~ Marque complexe - Partie ver-
bale - Caractére distinctif - Combinaison de mots - Syn-
taxe - Caractére évocateur = Caractére déceptif - Prove-
pance géographique du produit ou du service - Nom
géographigue - Ville

— ¥Yalidité de Iz marque ~ Droit antérieur - Collectivité
territoriale - Risaue de confusion

— Yalidité de la margue -~ Droit antérieur - Margue -
Risgue de confusion - Adjonctioh - Mot ~ Substitution -
Logeo - Pouvoir évocateur

~Yalidité de la marque - Droit antérieur - Margue
notoire - Portée de la renommeée

— Dépét fraudulewx - Intention de nuire

— Goncurrence déloyale — Parasitisme - Liberté du com-
merce

B La combinaisocn des mots « Paris nord services pro‘-\
preté », qui he correspond pas & une locution correcte de |
la langue frangaise confére au signe un caractére distinctif. 1
i.e consommaieur ne risgue pas d’étre frompé sur la |
garantie ou {'origine du service, la Yille de Paris ayant des @
missions déterminées qu’elle attribue & des entreprises |

selon la procédure des marchés publics. Par ailleurs, la |
dénomination Paris Nord ne saurait &tre comprise comme

faisant référence a la circonscription Nord de la capitale,
mais comme désignant une région dépassant ses limites.

Une commune, personne morale de droit public, ne peut | :

via son droit sur son nom interdire a des enireprises
d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa
dénomination sauf ¢'il existe un risque de confusion avec
ses propres attributions ou si cet usage porte atteinte 4 sa
renommeée ou lui porte préjudice, ce qui N‘est pas démon- |
tré en 'espéce.

La marque servani & distinguer les produits ou services

ViL.LE DE PARIS c. PARIS NORD SERVICES SanL

Tribunal de grande instance de Paris, 3® ch., 3° sect., 11 octobre
2006 (RG2005/15083)

N

N° Nationaf : 04 3 295 151
Dépét du : 2 JUIN 2004

4 LN.P.I. PARIS
VILLE BE PARIS, 4, place de I'Héte! de Ville, 75004 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :

SCP  NATAF ET  FAJGENBAUM,

FAJGENBAUM, Avocat su Barreau de PARIS, 155, bl Haussmann,

78008 PARIS.

[-]

Classes de produits ou services: 1,2, 3, £

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 2 5
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

d’une personne physigue ou morale, e nom d’une collecti- {
vité territoriale, aussi prestigieux soit-il, ne peut éfre consi- |
déré comme marque au sens de l'article 6bis de fa CUP
gu'attant quiest justifié son usage pour des produits ou

pour guels services I'usage de son nom serait notoire, ne
peut opposer I'article précité, étant entendu qu'il ne sau-
rait &tre sérieusement prétendu gue son nom est cennu
pour désigner des services de propreté.

k

&

£

services détarminés. Or, la Ville de Paris, ne précisant pas &
i

F

[
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’adjonction du mot descriptif « propreté » lors du dep
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’\_{‘*—J‘_)

de la marque PARIS NORD SERVICES, utilisée depuis plus ,r’l

de dix ans, dés lors qu’il est évocateur de I'activite exel r—g!
cée ne démontre pas ta mauvaise foi de la société poursuid -
vie. Par ailieurs le signe coniesté comporte un logo dn‘fei{
rent. Le dépdt dans ces conditions ne peut étre gualifié de)
frauduleux. F/«‘f

—_—

Le grief de parasitisme ne saurait étre retenu. 8'l entre}

dans le champ des compétences de la Ville de Paris de} |

promouvoir un certain nombre d'actions notamment culti-§
relles en utilisant son nom, elle ne psut toutefois interdire;
usage de ce dernier & certains habitants de la capitale
exercant depuis plusieurs années leur activité sous cett

appe]latlon j

N°® Rlational : 04 3 299 357
Dépét du : 21 JUIN 2004
a: LN.Pd. PARIS

SARL PARIS NORD SERVICES, 3, RUE CHORON, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de fa correspondance :
Monsieur Rachid MESSIKH, SARL PARIS NORD SERVICES, 3, RUE
CHORON, 75009 PARIS.

\g; ﬁ.Ll GeRVICES

Propretd
Marque dépasée en couleurs,

Produits ou services désignas : Nettoyage de batiments.

Classes de produits ou services : 37,

7,28 29 30 31

Paris Nors -
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Faits et procédure :

La ville de Paris compte parmi ses missions la coilecte, la
valorisation et I'élimination des déchets. Ces attributions exclusives
sont exercaes par la direction de la Protection et de FEnvironnement.
Elle est titulaire de la marque complexe PARIS ci-dessus reproduite
pour les services d’entretien de batiments, de locaux et du sol.
Ayant relevé le dépdt d'une margue Paris Norp Services Propreté
pour designer différents services de la classe 37, elle assigne la
société Paris Nord Services sollicitant la nullité de ia marque.

Discussion =
— Sur fes droits de la Ville de Paris :

« l.a Ville de Paris comme foute collectivité territoriale jouit d’un
droft au respect de son nom, de son image et de sa ranommee.

Par ailfeurs, fa Ville de Paris est titulaire d'une marque semi-
figurative PARIS déposée fe 2 juin 2004 et enregistrée sous le
n°® 04 3 295 157 pour désigner noctammerit en classe 37 de fa
classification internationale le service d’entretien ou nettoyage{!ﬂ‘
de b&timenis, de locaux, du sol (ravalement de fagades, \]
désinfection dératisation). Cette marqgue est constiiuée de 'éldment
dénominatif Paris et &’un éldment figuratif constitug par le dessin
stylisé d’une nef. »

N

— 8Sur la marque de la société Paris Nord Services :

« Catte sociétd est titulaire d’une marque semi-figurative Paris
NoRrD SERVICES Propreté déposée le 21 juin 2004 et enregistrés
sous e n® 04 3 299 357 pour désigner le nettoyage de batiments.
A la suite d'une demande modificative enragistrée a I'lnFi le
15 mai 2006, le service désigné a été limité au : nettoyage des
béatiments & 'exclusion des opérations de ravalement.

Cette marquie est constitude de I'élément dénorminatif préciis
ef d’un dessin représentant un bonhornme devant une using, un
arbre, un quart da soleil, un arc jaune, chaque matif &tant stylisé. »

—~ Suer les griefs de la Ville de Paris :
- sur le caractére distinctif de la marque seconde :

« Larticle L. 711-2 du Code ds propriété intellectuelle dispose
que le caractére distinctif d’un signe de nature & constituer une
marque s'apprécie 4 I'égard des produits ou services désignés ;
que sont dépourvus de caractere distingtif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant
ou professionnet, sont exclusivement la désignation nécessaire,
générique ou usuelie du produit ou du service,

bjies signes ou déenominations pouvant servir & désigner une
caractéristique du produit ou du service et notamment l'espéce,
la gualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, 'épogue de la production du bien ou de 1z prestation
de service.

il'y a et de relever quie :

Dés iors que la marque attaquée comporte un diément
dénominatif gui est évocateur de Pactivité désignés “nettoyage
da bétiment”, cette marque est distinctive quel que soit le degré
de distinctivité de I'élément dénominatif qui en l'espéce d’ailleurs
est distinctif de par la combinaison particufidre de ses termes

“paris nord services propreté” qui ne corespond pas & une loctition
correcte de la langue francaise.

Le grief de défaut de distinctivité est rejeté. »

- Sur le caractére trompeur de la margus de la
défenderesse @

« Larticle L. 711 -3 ¢} du Code de fa proprigté inteflectuelle dispose
gue ne peut étre adopté comme margue ou élément de margue
unsigne : c) de nature & tremper le public, notamment sur la nature,
la qualite ou la provenance géographique du produit ou du service,

La demanderesse prétend que par la reproduction dans ia
rmarque en cause du nom de la collectivité territoriale Paris, le
consommateur peut fre trompé en raison de Fapparence de
garantie officielle du produit cu du service ou en raison de ce
qu'lf croit étre sa provenance ou son origine.

Larticle L. 711-1 du Code de la proprigté intellectuelle prévoyarit
la possibiiité de déposer cormmme marque un signe constitué d’'un
nom géagraphique, le dépdt du nom d’une ville cornme marque
ne satlraif en tant que tel tre considéré comme frompedr,

En Pespece, i y a lieu de relever que .

—si la Ville de Paris est chargée de la propreté das chalissées
et dss trotfoirs ainsi que de 'enlévernent des ordures meénageres,
elle n'exerce pas d'activité dans fe domaine des batiments, ses
missions sur ceux-ci se fimitant & vérifier le respect par les
proprigtaires des obligations de ravalement de leur immetible
leur incombant et & intervenir dans 'hypothése do’immeubies
menacant ruing ;

— 5i catts collectivite a mis en piace un protocole sur le ravalement,
celui-cf émis en décernbre 1997 est postériaiir au commencearnent
des activités du fonds de cormmerce repris par la société
défenderesse ; par afleurs, si ce texte prévoit Fagrément d'entrsprises
s'engageant a se conformer aux obligaticns qui y sont définies, e
logo pouvant étre utilise par efles n’'a rien & voir avec la margue
attaquée ; en effet il est constitug de la nef et de la mention "Qualité
Paris-Ravalernent, Entratien, Préservation du bati” et ne fait donc
nullernent référence au terme “Propreté” ou “services” du signe
de la défenderesse, le dessin d’un bateau n'ayart non pitis avicune
similitude avec celuf de la marque aftaquide ;

- la Ville de Paris ne justifie nullement agréer des entreprises
pour e nettoyage de batiments (hors ravalerment), le fait de recourir
a des entreprises pour effectuer des travaux de nettoyage pour
sorn compte ne refevant pas d'une procédure d’agrément mais
de Fattribution d’un marché public ;

- s plus, fe risque d’association avec fes missions de service
public aflégue par fa Ville de Paris n'sst pas avérs dés lors que la
société défenderesse justifie exercer sous la dénomination
incriminée son activité de nettoyage de batiment depuis aul moins
18993 et son prédécesseur dans son fonds de commerce depuis
1983 sans qu'une quelconque confusion n’ait été constatée ; si
depuis le début des anndes 2000, la Ville de Paris souhaite élargir
ses activites dans le domaine du nettoyage, elfe rie saurait e fairs
en interdisant aux entreprises défa présentes sur ce marché sur
son territoire de poursuivrs feur activité sous leur dénormination.
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- enfin, la dénomination Paris Nord ne saurait 8tre comprise
comme faisant référence & la circonscription Nord de la Ville de
Fatis, cette dénornination Paris Nord étant connue du grand public
comime deésignant une région située au Nord de Paris mais
dépassant les limites de celle-ci ; par aiflaurs la Ville de Paris ne
justifie pas avoir utilisé la dénomination Paris Nord pour désignar
l'un de ses services, I'Utilisation du terme “circonscription Nord”
purement descriptive d’un découpage géogiaphique ne pouvarnt
é&fre retenue a cet egard.

Dans ces conditions, le Tribunal considére que ia marque
déposée par ja défenderesse n'a pas de caractére trompeur. »

— Sur Patteinte aux droits de la Ville de Paris sur son
nom of sa renommeée :

« articie L. 711-4 du Code dz proprigte intellectuelle dispose
que ne peut &tre adopté comme margue un signe portant atteinte
a des droits antérieurs et notamment : ..h) au nom, 3 l'image ou
a la renommeée d’une collectivité territoriale.

Une commune étant une collectivite temtoriale, personne morale
de droift public, ne peut voir son nom protégé gu'en rapport avec
les missions de sarvice public qui Iui sont confiées pour le compte
de ses adrministrés. S'il est de principe qu’elle a une compédtence
genérale pour stafuer sur foutes les questions d'intérét public
communal gui ne sont pas dévolues par les textes a d’autres
personnas, if est constant qu'elle ne peut intervenir dans fes activités
reéservess aux particuliers. Ainsi elle ne saurait, via son droit sur
son nom interdire & des entreprises d’exercer feurs activités sur
son territoire en utilisant sa dénomination sauf 4 démontrer que
cet usage entraine un risque de confusion avec ses propres
attributions ou est de nature a lui porter préjudice ou a porter
préjudice a ses administres.

Aussi, Il appartient & ia Ville de Paris de démonirer que I'usage
par la socigté défenderesse de fa dénomination "Paris Nord
Services Propreté” entraine un risque de confusion avec sas
propres activités ou sont de nature & lui porter préfudice ou a
porter préjudice & ses administrés.

Si, ainsi qu’if a été dit précédarnment, le service de propret
est une attribution de la Ville de Paris, cetle activiteé ne concern
qgue les chaussees, les troitoirs et 'enlévement des ordure
rménagéras mais nullement les activités de nettovage de batimerit
qui sont exercées paisiblerment sur le territoire parisien par la socisteé
défenderesse depuis 1993.

Des lors, en 'absence de risque de confusion et de préjudice;
avérg, le THbunal considére qu’il n'y a pas d'atteinte au nom ni &
la renommeée de Ja Ville de Paris par 'usage de la marque
attaguge. »

-

- Sur Paticinte & la margue antéricurs PARIS :

« Il @st constant que pour 'application de Particle L 717-4 du
Cade de la proprigté inteflectuelie qui interdit le dép6t d’une margue
poriant afteinte alx drofts d'une marque anterisure enregistrée, il y
a lisu de se référer aux condifions posees par fes articles L. 713-2
et L. 713-3 du Code de propriété intelleciuelie.

Dés lors que lJ'ES signes des marques en cause sont composss
d'éléments partieliernent différents, c’est au regard des dispositions
de l'article L. 713-3 du Code de propriété intelfectuelle qui dit que

i

&

i Jvair exercer des activités commerciales par des entreprises sous

sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter
un risgue de confusion dans 'esprit du public ...b) Fimitation c’une
marque et 'usage d’'une marque imitée, pour des produits ou
services identiques ou similaires a ceux deésignés dans
Penregisirement que doit s’apprécier Fatteinte aux droits de marque
de la Ville de Paris.

Le Tribunal refevant :

- sur les produits designés qu'ils sont identigues (service de
netfoyage de batiments),

— sur les signes : que le seul élément commun est constitug de
la dénomination “Paris”,

— considere que cette identité des produits et cette faible
simifitude des signes sont insuffisants pour entralher un risgue
de confusion chez le consommatelr de service de nettovage !

- les signes se différencient visusliement netfement tant par la
composition de feur élément dénominatif que par cefle du logo
accompagnant celui-ci, celuf de la marque attaquée dvoquant
un ouvrier dans un univers urbain alors que le dessin de Iz ville de
Parfs évoque une hef, faisant ainsi référence a la devise de la Ville
“fuctuat nec mergitur” ;

- intellectusilernent le signe second fait référence & une zone
“paris nord” plus large que celle limitant le territoire parisien | Ia
combinaison des termes “services” et “proprefé” ne renvoyant
nuflernent a des services exerces par la Ville, ceux-ci étant connus
sous Ja dénomination de “services de nettoiement”;

~ phonétiquermnent, le signe second se distingue riettermerit en
ce que fe terme d’attague Paris est immédiaterment associé au
terme Nord, ce qui écarte foute référence a la Ville homonyme.

En conclusion en appréhendant visuellement, intellectusfiernent
et phonetiquement la marqus seconde dans sa globalits, le
consommateur n'y refrouve aucune référence a un service public
de la Ville ef ne peut dés lors se tromper sur Porigine du service
de neltovage qui luf est propose ef ce, d’'autant qu'ainsi que I'a
iy"/ustiﬁé fa societé défenderasse, ce consommateur est habitué a

des dénominations comprenant le terme “Paris” {plus de
5 000 marques déposees). » o

~ Sur Patteinte a la margque noteire PARIS :

« L'articie L. 7171-4 du Code de proprigté inteflectuelfe dispose
gue ne petrt étre adopté comme marque un signe portant atteinte
& des droits antérieurs et notammment : a} & une marque antérieure
enregistrés ou notoirement connue au sens de Farticle 6 bis de
la converttion de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Une marque étant un signe servant a distinguer les produits
ou services d’une personnie physique ou morale, le nom d’une
collectivité territoriale aussi prestigieux soit-il ne saurait étre
considéré comme une marque au sens de ['article 6 bis de la
convention de Paris qu’autant gu’est justifié son usage pour
designer des produits ol services précisément listés.
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Des fors que fa Ville de Paris ne précise pas pour guels produits
ou services I'usage de son nom serait notoire, elle ne sauirait
opposer en P'espéce les dispasitions conventionnelles précitées
étantt relevé qu’il ne saurait étre sérisusement pretendu que son
nom est notoire ¢’est-a-dire connu par une fraction importante
des consommateurs poulr désigner des services de proprete, ce
service dtant associé 4 son nom comme dans foutes les communes
de France. »

- Sur le dépédi frauduleux de la margue Paris NorD
Senvices Propreté:

« 'articla L. 712-6 du Codle de la propriété intellectuelle dispose
que si Un enregistremerit a &té demandé soit en fraude des drofis
d’'un tiers, soit en violation d'une abligation légale ou
conventionnelle, la persanne qui estime avair un drait sur la marque
peut revendiquer sa propriété en justice.

La Ville de Paris prétend que le dépdt de la marque adverse
ast intervenu en 2004 au moment ol ses services de la proprete
étajent organisés en circonscription dont celle intitulée Nord
Froprete.

[t est constant ainsi que le rappelle fa demanderesse qu'un aépdt
est frauduleuix forsqu'il est intervenu dans la seule intention de
nuire et/ou de s'approprier inddmernt le bénéfice d’une opération
légitiment entreprise ou d’y faire obstacle en opposant & celle-ci
la propriété de la marge frauduleuserment obtenue.

Le Trbunal reléve qu'en 'espéce fel n'est pas le cas. La sociéid
défenderesse a déposé une marque dont elfe exploite partiellernerit
Félément dénominatif “Paris Nord Services” depuis 1993,
Padjonction du terme “propreté” ne saurait étre frauduleux dés
fors qu’il est évocateur de 'activité désignée & savoir “le nettoyage
de bétiment” ; que de plus, fa marque comporte un éiément figuratif
sans rapport avec celui de la Ville de Paris. Enfin, il y a lieu as
remarquer & fitre superfétatoire que lors du dépdt de la marque
incriminée la publication de ia marque de la Ville de Paris n'élait
pas infervenue.

Dans ces conditions, le Tribunal considére que fa demanderesse
n'établit pas lintention de nuire ou la mauvaise foi de la
défenderesse dans fe dépdt de sa marque. »

- 8ur les actes de parasitisme :

« Il y a lieu de relever que pour les mémes motifs que ceux
développés au titre du grief d’atteinte au nom et & la renomiiée
de fa Ville de Paris par le dépdt de fa marque en défense, I'adoplion
de la dénormination “Paris Nord Services” 4 titre de dénomination
sociale, d’enseigrie et de nom commercial pour identifier des
activitds de nettoyage n’'est pas fautive ef ce, d'autant qu'ainsi
qu'il a été rappelé précédemmaent cette adoption date de 1993
ot Pexpicitation de cette dénomination a ét6 faite paisiblement
depuis lors sans qu’aucune confusion ne soit averse.

Si la recherche cle revenus supplémentaires par une Collectivits
tsrritoriale communale est légitime, celle-ci ne saurait confrevenir
aux principes d'égaiité et de liberté du commerce et de l'industrie
et dolt respecter le champ de intérét public communal qui fonde
sa compétence. Ainsi, sans contravenir & ces principes, une
commune ne saurait disposer d'un droit absofu sur son nom lui

permettant de disposer d’un pouvoir discrétionnaire pour en
autoriser PUsage uniquement & certains de ses habitants. Certes,
si aucun de ses habitants ne peut monopoliser par le biais d'un
dépét de marque le nom de la collectivité terrtoriale communale
au détriment des autres, i en est de méme de la commune elle-
méme qui se doit de permettre & chacun d’eux d'en falre L usage
qui ne préjudicie ni a la collectivité ni a certains de ses membres.

C’est ainsi que s'if entra dans le charmp de compélence de fa
Ville de Paris de promouvoir des actions sous les dénorminations
“Tarls plage”, “Paris véla”, “Paris musées”, “Paris cinéma” afin
dle facilifer Paccés de ses habitants aux foisirs, aux sports ou & la
culture, catte cormpétence ne saurait I permettre de monopolissr
la dénomination Paris au détriment de certains de ses habitants
exercant depuis de nombreuses années leur activité commerciale
sous cetts appellation étant releve au surplus quelle ne bénéficie
P aucun monapole pour Fusage du terme propreté, les services
communaux de neftovage étant habitueliement connus Sous fa
dénomination “ssrvices de netloiement” (cf exernple du dictionnaire
Larousse donné par la Ville de Paris efle-méme).

Dans ces conditions, ls Tribunal rejette le grief de parasitisme. »

- Sur les autres demandes &

« Il est constant que 'exercice d’une action en justice ne
dégénére en abus pouvant donner naissance & une demande en
dommages et intéréts gue dans le cas de malice, de mauvaise
fof ou d’arreur grossiere égquipoffente au dol.

Des lors que la Ville de Paris est titufaire d'line marque anterieure
& celle déposée en défense, son action visant a la défense de ses
drolts sur ce titrs n'est pas abusive.

U'équité commande en revanche d’allouer a la sociéte Paris
Nord Services Ia somme de 12 000 euros au titre de la prise en
charge des frais irrépétibles qu'elle a supportés dans ia présente
procaatire,

Par ces motifs

Le Trbunal, statuant publiquement, coniradictoirement et en
premier ressort,

Déboute la Ville de Paris de ses demandes,

Déhoute ia société Paris Nord Services de sa demande au titre
de fa procédure abusive,

Condamne la Ville de Paris & payer & la société Paris Nord
Services la somme de 12 000 euros en application de Particle
700 o nouvear Code de procédure civile et aux dépens. [...] »

(Mm Beliort, vice-prés. ; M= Nataf Fajgenbaum et associés et
Felzenszwalbe, av.)




