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APPELANTE

COMMUNE DE DAX représentée par son Maire
Collectivité Territoriae
ayant son siege Rue Saint Pierre

40100 DAX

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués ala Cour
assistée de Me RODHAIN, avocat au barreau de Paris , toque : W03

INTIMEE

Société ALTERNATIVE

ayant son siege Zone Industrielle, Route de Pau
64300 ORTHEZ

prise en lapersonne de son représentant |égal

représentée par Me Frangois TEY TAUD, avoué ala Cour
assistée de Me Marie-Emmanuelle HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E241

plaidant pour Alain BENSOUSSAN SELAS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2005, en audience publique, devant la

Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL



ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline

VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 17 ao(t 2004, par la commune de DAX d'un jugement
rendu le 9juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui I'a déboutée de ses
demandes et I'a condamnée a payer alasociété ALTERNATIVE lasomme de 5.000 euros
au titre de I'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les derniéres écritures en date du 24 novembre 2005, par lesquelles la
commune de DAX, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande ala Cour
de:

* rejeter le moyen dirrecevabilité souleve par la société ALTERNATIVE,

atitre principa :

* dire que la société ALTERNATIVE ne pouvait ignorer l'usage qu'éelle faisat de la
dénomination TOROS Y SALSA pour désigner son festival depuis 1995,

* dire que le dépbt par la société ALTERNATIVE de la marque TOROS Y SALSA
effectué le 18 avril 2002, enregistré sous le n°023160954, est frauduleux, d'autant qu'il vise
la classe 16, étrangere a son objet social, mais constituant le support a la promotion du

festivd TOROS Y SALSA,

* dire que ce dépbt a été efectué dans le seul but de lui nuire ou, atout le moins, de lui
rétrocéder sous la menace et atitre onéreux,

* prononcer la nullité de la marque semi-figurative n°023160954 et en ordonner la
radiation avec inscription au Registre national des marques dans le mois suivant le
prononcé de l'arrét,

* ordonner la restitution de la marque verbale TOROS Y SALSA n°023180135 déposée
par la société ALTERNATIVE le 16 aolt 2002, ainsi que les fruits qui y sont liés, en

application de I'article 549 du Code civil,

* dire quelasociété ALTERNATIVE, enl'harcelant, sous menace de procédurejudiciaire
et en la sommant davoir a cesser, a défaut de son accord préalable, I'usage de la
dénomination TOROS Y SALSA pour son festival, a commis des actes de concurrence
déloyale et de parasitisme,

* dire que la société ALTERNATIVE a cherché a saccaparer, sans bourse déliée, les
efforts promotionnels et publicitaires développés,

* atitre subsidiaire :

* dire que la dénomination TOROS Y SALSA est originale et constitue une oeuvre de
I'esprit,

* fdre interdiction a la société ALTERNATIVE de poursuivre I'utilisation de la
dénomination TOROS Y SALSA sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

a compter du mois suivant la signification de l'arrét aintervenir,

* condamner la société ALTERNATIVE au paiement de :

- la somme de 50.000 euros a titre de dommages et intéréts pour le pr§udice subi

consécutivement au dépbt de lamargue n° 023160954,

- la somme de 30.000 euros pour contrefagon de droit d'auteur,

- lasomme de 30.000 euros en réparation des agissements parasitaires,

- la somme de 50.000 euros en restitution des fruits liés a la chose revendiquée,
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* nommer un expert &in de déterminer la masse contrefaisante et les bénéfices illicites
réalisées par lasociété ALTERNATIVE sur I'exploitation desmarques TOROSY SALSA,,
* ordonner la publication de I'arrét aintervenir dans quatre journaux aux frais de la société
ALTERNATIVE, le colt global de ces insertions ne devant pas dépasser la somme de
30.000 euros,

* condamner lasociété ALTERNATIVE au paiement d'une somme de 25.000 eurosau titre
des frais irrépétibles ;

Vu les dernieres écritures en date du 28 novembre 2005, aux termes desquelles
la société ALTERNATIVE prielaCour de :
* déclarer irrecevables comme nouvelles au sens de I'article 564 du nouveau Code de
procédure civile les demandes de la commune de DAX portant sur :
- la restitution avec inscription au Registre national des marques de la marque verbale
n°023180135,
- la redtitution des fruits résultant de I'exploitation illicite de la marque verbale
n°023180135,
* confirmer lejugement déféré en ce qu'il argeté les demandes de la commune de DAX
et condamné celle-ci au paiement de lasomme de 5.000 euros au titre des fraisirrépétibles,
* réformer cette décision en ce qu'elle I'a déboutée de sademande en paiement au titre de
la procédure abusive et condamner la commune de DAX au versement de la somme de
8.500 euros avec intérét au taux légal a compter du 29 septembre 2003, date de la
signification des premiéres conclusions devant le tribunal, et capitalisation des intéréts,
* ordonner la publication de I'arrét a intervenir dans trois journaux ou revues aux frais de
la commune de DAX, la vaeur globale de ces publications n'étant pas supérieure a une
somme de 150.000 euros HT, augmentée de laTVA,
* ordonner alacommune de DAX de consigner entre les mains de Monsieur le Batonnier
del'Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard dans les quinze jours de la signification de I'arrét a intervenir, la somme de
15.000 euros HT, augmentée de laTV A, correspondant a la valeur des publications,
* dire que Monsieur le Béonnier |ui attribuera cette somme sur production de la
commande des publications,
* subsidiairement, s la Cour infirmait le jugement déféré, dire que l'action en
revendication ne peut étre prise en compte qu'a compter du 7 mars 2003,
* en tout état de cause :
- dire quiil n'y apas lieu a désignation d'expert,
- rgjeter les demandes d'astreinte et de publication,
- dire que toutes sommes dont lacommune de DAX demandera le versement en exécution
de la décision & intervenir donneront lieu, au préalable, ala constitution d'une garantie
bancaire d'un méme montant et ne seront versées que sur justification de cette garantie et
gue l'astreinte provisoire sera comptée a l'expiration dun délai de six mois, quenfin la
publication, si elle éait ordonnée, est limitée au dispositif,
- condamner lacommune de DAX au paiement de lasomme de 10.000 euros au titre des
frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est
expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; quil auffit de
rappeler que :

Cour dAppd de Pais ARRET DU 18 JANVIER 2006
Jéme Chambre ssttion A RG n°2004/17026 - 3ame pege



* |acommune de DAX organise chague année au mois de septembre, depuis 1995, un
fedtivd intitulé TOROS Y SALSA, soutenu par un visuel décliné sur des afiches, des
supports publicitaires implantés dans plusieurs villes du sud-ouest, notamment Pau,

Montauban et Dax,

* |ors de cette manifestation sont organi sés des concerts du genre salsa sur des scénes fixes
installées au Parc Théodore Denis,

* pour cette occasion, des corridas ont lieu dans les arénes jouxtant le parc,

* |le 18 avril 2002, lasociété ALTERNATIVE, dont le siége et a Orthez et qui exerce une
activité de fabrication et de diffuson de vétements et accessoires, adéposé lamarque semi-

figurative TOROS Y SALSA, enregistrée sous le n"023160954, pour désigner les produits
et services des classes 16,24 et 25, notamment les vétements et la papeterie,

* e 20 juin 2002, lasociété ALTERNATIVE aadressé ala commune de DAX un courrier
la mettant en demeure de ne plus utiliser, sans son accord, la dénomination TOROS Y

SALSA pour désigner son festival, a défaut «d'envisager une solution plus contraignante»,

* |e 16 ao(t 2002, cette société adéposé lamarque verbale TOROS Y SALSA, enregistrée
sous len® 023180135, pour désigner les produits et services des classes 16, 24 et 25,

* par courrier du 2 septembre 2002, la société ALTERNATIVE aindiqué ala commune
de DAX que seule l'acquisition de la marque TOROS Y SALSA par cette derniere
résoudrait les problemes avant l'ouverture du festival et quele attendait ans une
proposition financiére de cette commune,

* le 5 septembre 2002, la société ALTERNATIVE afat délivrer ala commune de DAX
une sommation interpellative par voie d'huissier de justice la sommant de ne pas utiliser
pendant les fétes du 6 au 8 septembre 2002, le signe TOROS Y SALSA,

* dans ces circonstances, lacommune de DAX, estimant frauduleux les dépéts de marque
au regard de l'usage qu'élle afat du signe TOROS Y SALSA depuis 1995, a assigné la
société ALTERNATIVE devant le tribunal de grande instance ;

Sur la recevabilité des demandes formées par la commune de DAX devant la Cour :

Considérant que la sociééé ALTERNATIVE soulével'irrecevabilité des demandes
de la commune de DAX tendant alarestitution de lamarque verbale TOROS Y SALSA
n° 023180135 et des fruits résultant de I'exploitation de cette marque, au motif quil
sagirait de demandes nouvelles formées pour la premiére fois devant la Cour ;

Mais considérant que les préentions de la commune de DAX ne sont pas
nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mémes fins que celles soumises au premier juge
méme s leur fondement juridique et différent ;

Que de sorte, cette exception doit ére rejetée ;

Sur le dépbt frauduleux des marques TOROS Y SALSA par la société
ALTERNATIVE :

Considérant en drait, que l'article L.712-6 du Code de lapropriété intellectuelle
dispose que s un enregistrement a &é demandé en fraude des droits dun tiers, lapersonne
qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sapropriété enjustice ;

Considérant en I'espéce, quiil est éabli et non démenti que la commune de DAX
afat usage, sans discontinuité, depuis 1995 de ladénomination TOROS Y SALSA pour
désigner le festival qu'elle organise chague année au mois de septembre ;
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Que cette commune justifie avoir, lors des programmes d'animation des années
1996 22002, apposé ladénomination TOROSY SALSA sur tous ses dépliants, affichettes
diffusés a des milliers dexemplaires dans le sud-ouest de la France ;

Que cet événement culturel, associant des concerts de salsa et des corridas, est
connu et renommé ainsi que le démontrent les multiples articles de presse parus dans les
journaux régionaux ou nationaux tels que SUD OUEST, LE COURRIER FRANCAIS, LE
HAVRE PRESSE, EST ECLAIR, LA MONTAGNE, L'ECLAIR PYRENEES, LE

FIGARO ;

Considérant de sorte, que la société ALTERNATIVE ne saurait sans mauvaise
fol prétendre, aors que son siege socia et a Orthez, a 40 km de la ville de Dax, avoir
ignoreé I'existence et la notoriété de ce festival, datant de plusieurs années et annoncé
chague année par dfichages notamment dans les villes voisines de DAX, PAU et
MONTAUBAN,;

Considérant, sans quil soit besoin de rechercher si des droits d'auteur peuvent
étre revendiqués sur I'oeuvre de I'esprit que constituerait le nom du festival, lelitige étant
limité a la détermination du titulaire des droits d'usage sur la dénomination litigieuse
déposée a titre de marque, que la société ALTERNATIVE ne peut prétendre avoir
meéconnu |'usage continu et notoire du signe litigieux qu'en a fat la commune de DAX
lorsgu'elle a déposé les marques TOROS Y SALSA

Qu'elle aainsi, manifestement cherché a sapproprier cette dénomination et a se
conférer un droit privatif lui permettant d'en interdire I'utilisation par la commune de

DAX;

Qu'il en est pour preuve le courrier précité du 2 septembre 2002 et la sommation
d'huissier du 5 septembre 2002, adressés par lasociété ALTERNATIVE alacommune de
DAX la mettant en demeure d'acquérir les marques déposées sous la menace dinterdire
I'usage de ladénomination TOROS Y SALSA al'occasion du festival devant se dérouler
le 6 septembre 2002 ;

Considérant qu'il sensuit que les deux dépbts atitre de marque du signe TOROS
Y SALSA, semi-figuratif ou verbal, par la société ALTERNATIVE aors quil était
indisponible en raison de I'usage antérieur qu'en faisant la commune de DAX constituent
une fraude aux droits de celle-ci ;

Considérant par voie de conséquence, gu'en application de l'article L.712-6 du
Code de lapropriété intellectuelle précité, la commune de DAX est fondée arevendiquer
le transfert des deux marques n° 023169154 et 023180135 déposées par la société
ALTERNATIVE, peu important que la marque premiere comporte un élément figuratif
indissociable de I'édément verbal, dés lors que la fraude étant caractérisée, la recherche
d'un risgue de confuson est inopérante ;

Que si lacommune de DAX aomis aux termes du dispositif de ses écritures en
date du 24 novembre 2005, page 31, de préciser qu'elle entend revendiquer lapropriété de
la marque n° 023160954, il n'en demeure pas moins, quau visade l'article L.712-6 du
Code de lapropriété intellectuelle cette restitution est de droit et que cette demande a été
expressément formée par la commune de DAX en page 23 des dites écritures ;
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Que par voie de conséquence, il serafait droit al'action en revendication, de sorte
quil n'y apas lieu dexaminer la demande subsidiaire en contrefacon et en nullité des
marques litigieuses en raison de |'atteinte portée aux droits d'auteur dont se prévaut la
communedeDAX en application desdispositionsdesarticlesL. 711-4 et L. 714-3du Code
de la propriété intellectuelle ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la commune de DAX soutient que la société ALTERNATIVE
aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme a son encontre en
cherchant, par les dépbts de marques frauduleux, a saccaparer, sans bourse déliée, les
efforts de promotion et de publicité qu'elle a consacrés au développement du festival
dénommé TOROS Y SALSA et de ses produits dérivés ;

Mais considérant que ce grief, sil est susceptible d'aggraver e préudice subi par
la commune de DAX du fait des dépots frauduleusement opérés, ne constitue pas un fait
distinct de concurrence déloyale ou parasitaire ;

Que le grief de concurrence déloyale ou parasitaire doit étre rejeté ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant queles dépdts frauduleux des deux marques litigieuses ont causé un
trouble & la commune de DAX en portant atteinte a l'organisation du festiva TOROS Y
SALSA devant avoir lieu en septembre 2002 ;

Que son prgudice sera entierement réparé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une
mesure d'expertise, par I'allocation d'une somme de 40.000 euros a titre de dommages et

intéréts ;
Que larestitution des fruits n'étant pas prévue par les dispositions spécifiques de
I'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, cette demande serargjetée ;

Qu'il seraen revanche, fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte et de
publication selon les modalités précisés au dispositif;

Sur les autres demandes :

Considérant que la solution du litige commande de rgeter les demandes
reconventionnelles formées par la société ALTERNATIVE et notamment celle au titre
d'une procédure abusive ;

Considérant que les dispositions de I'article 700 du nouveau Code de procédure
civile doivent bénéficier alacommunede DAX ; qu'il lui sera alouéa cetitrelasomme
de 10.000 euros; quelasociété ALTERNATIVE qui succombe en sesprétentionsdoit étre
déboutée de sa demande formée sur ce méme fondement :
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PAR CESMOTIFS

Rejette les moyens d'irrecevabilité souleveés par la société ALTERNATIVE,

Réforme le jugement déféré, sauf en ce quil a débouté la commune de DAX de sa
demande formée au titre de la concurrence déloyale et la société ALTERNATIVE de sa
demande reconventionnelle en dommages et intéréts pour procédure abusive,

Statuant a nouveau :

Dit queles dépdts des marques TOROS Y SALSA n° 023160954 et n° 023180135 par la
société ALTERNATIVE ont été effectués en fraude des droits de la commune de DAX et
en conséquence en ordonne leur transfert au profit de cette derniere,

Dit quele présent arrét seratransmis par les soins du secrétaire greffier al'Ingtitut national
de lapropriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques,

Condamnelasociété ALTERNATIVE apayer alacommunede DAX lasomme de 40.000
euros atitre de dommages et intéréts en réparation de son entier préudice,

Interdit a la société ALTERNATIVE dutiliser de quelque maniére que ce soit la
dénomination TOROS Y SALSA, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée
a compter du mois suivant la signification du présent arrét,

Autoriselacommunede DAX apublier le présent arrét en entier ou par extraits, danstrois
journaux ou revues de son choix, aux fraisde lasociété ALTERNATIVE, sans quele colt
global de ces insertions n'excéde la somme de 3.000 euros HT,

Condamnelasociété ALTERNATIVE apayer alacommunede DA X lasommede 10.000
euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ALTERNATIVE aux dépens et dit que ceux-ci pourront étre
recouvrés conformément aux dispositions de |'article 699 du nouveau Code de procédure

civile.

LE GREFFIER /Il LE PRESIDENT

Ty ST
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