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Cour de cassation, ch. com., 22 février 2005

Attendu, selon l'arrét attaqué, que la société
Eurodirect-Société européenne de routage (la
société Eurodirect), créée en 1980 et titulaire de
la marque "Eurodirect" enregistrée en 1988 pour
désigner des produits et services relevant des
classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42, a agi en
contrefagon de marque et violation de son droit
a dénomination sociale a I'encontre de la société
Euro Direct, constituée et immatriculée sous
cette dénomination en 1988, titulaire de la
marque "Euro Direct" déposée le 13 octobre
1993, pour des produits et services relevant des
classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 35 et 37 ; que la
société Euro Direct ayant, en cours de
procédure, renoncé a sa marque pour les
classes 9 et 35, puis déposé, le 2 février 1999,
la marque "Euro Direct" en classe 16 pour les
catalogues de vente par correspondance, la
société Eurodirect, aprés le rejet de son
opposition par le directeur général de I'Institut de
la propriété industrielle, a étendu son action
judiciaire a I'annulation de ce dép6t de marque ;
que la société Eurodirect marketing, devenue
entre-temps  cessionnaire de la marque
"Eurodirect", dont la société Eurodirect était
devenue licenciée, est volontairement
intervenue a l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Euro Direct fait grief a
l'arrét d'avoir décidé qu'elle avait violé, par
l'usage a titre de dénomination sociale du mot
Eurodirect, le droit de la société Eurodirect sur
sa dénomination sociale, de Iui avoir en
conséquence interdit d'utiliser ce mot a titre de
dénomination sociale et a quelque titre que ce
soit, d'avoir ordonné la destruction de tous ses
documents commerciaux et publicitaires
comportant le mot Eurodirect, et de I'avoir
condamnée a payer la somme de 10 000 euros
a titre de dommages-intéréts, alors, selon le
moyen :

1) qu'ayant constaté que la dénomination
sociale de la société Eurodirect avait été
Eurodirect-Société européenne de routage, puis
Eurodirect marketing, la cour d'appel ne pouvait
retenir, pour apprécier I'existence d'un risque de
confusion dans l'esprit du public, que la société
Euro Direct avait adopté la méme dénomination
que celle de la société Eurodirect en la
reproduisant totalement ; qu'en statuant comme

elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations de
fait au regard de I'article 1382 du Code civil ;

2) qu'il ressort des propres constatations de
l'arrét que seule la clientéle de la société
Eurodirect, et non la société Eurodirect elle-
méme, a pour activitt la vente par
correspondance ; qu'en affirmant néanmoins
que les deux sociétés, la société Eurodirect et la
société Euro Direct, avaient leur activité
principale dans la vente par correspondance,
pour en déduire que l'identité prétendue de leur
dénomination sociale était source de confusion,
l'arrét attaqué n'a pas tiré les conséquences
Iégales de ses propres constatations de fait et a
violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Euro
Direct n'ayant pas contesté devant les juges du
fond l'identité entre sa dénomination sociale et
celle de la société Eurodirect, le moyen est
nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que les
deux sociétés avaient leur activité principale
dans le domaine de la vente par
correspondance, la cour d'appel n'a pas
méconnu les conséquences de @ ses
constatations  portant sur les modalités
respectives de leur intervention dans ce secteur;

D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa
premiére branche, n'est pas fondé en sa
seconde branche ;

Et sur le troisitme moyen :

Attendu que la société Euro Direct fait en outre
grief a I'arrét de lui avoir interdit d'utiliser le mot
Eurodirect a titre de nom de domaine internet et
a quelque titre que ce soit, d'avoir ordonné la
destruction de tous ses documents
commerciaux et publicitaires comportant le mot
Eurodirect, et de I'avoir condamnée a payer la
somme de 10 000 euros a titre de dommages-
intéréts, alors, selon le moyen :

1) qu'un nom de domaine, qui reproduit une
marque antérieure, constitue une contrefagon s'il
existe une identité ou une similitude entre le
contenu du site internet auquel s'applique le
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nom de domaine et les services ou produits
visés dans le dépét de la marque ;

Qu'en omettant de rechercher si la société
Eurodirect avait déposé sa marque pour des
produits ou services présentant une similitude
avec le contenu du site internet désigné par les
noms de domaine eurodirect.fr et euro-direct.fr,
la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de
la propriété intellectuelle ;

2) que [l'utilisation d'un nom de domaine,
reproduisant tout ou partie d'une dénomination
sociale antérieure, peut étre interdite comme
constituant un acte de concurrence déloyale si
le site internet, par son contenu, sa présentation
ou ses services en ligne, risque d'étre attribué
par les internautes a la personne morale
désignée par la dénomination sociale ; que faute
d'avoir procédé a une analyse du contenu ou de
la présentation du site internet ouvert par la
société Euro Direct, sous les noms de domaine
eurodirect.fr et euro-direct.fr, et constaté que les
internautes risquaient d'attribuer ce site a la
société Eurodirect, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé I'existence d'un risque de confusion,
a privé sa décision de base Iégale au regard de
l'article L. 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle ;

Mais attendu que le débat des parties n'ayant
porté que sur les noms de domaine de ce site, la
cour d'appel n'était pas tenue de se livrer a des
recherches, qui ne lui étaient pas demandées
quant a son contenu ; que le moyen n'est pas
fondé ;

Mais sur le deuxiéme moyen, pris en sa
premiére branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-1 du Code de
la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler le dépbt de la marque
du 13 octobre 1993, au motif qu'il porte atteinte
aux droits antérieurs de la société Eurodirect sur
sa dénomination sociale, la cour d'appel retient
que le principe de spécialité des marques est
inopérant dans un conflit entre dénomination
sociale et marque postérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'indisponibilit¢  d'un signe résultant d'une
dénomination sociale antérieure s'apprécie au
regard du risque de confusion impliquant
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I'examen des produits ou services désignés au
dépdt de la marque postérieure, la cour d'appel
a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et sur le deuxiéme moyen, pris en sa troisieme
branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-1 du Code de
la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler le dépdt de marque du
13 octobre 1993, au motif qu'il porte atteinte aux
droits de la société Eurodirect sur sa marque
antérieure, la cour d'appel retient encore qu'il a
déja été démontré, dans le cadre de I'examen
d'antériorité entre la dénomination sociale et la
marque postérieure, que le risque de confusion
existe, et, a titre surabondant, qu'un catalogue
de vente, d'une part, et des services liés a une
activité de distribution, sous toutes les formes,
directement ou indirectement, de produits ou de
services par support publicitaire, d'autre part,
désignent des services similaires ;

Attendu gqu'en se déterminant ainsi, alors que la
marque incriminée était déposée en diverses
classes, pour désigner des produits ou services
ne se rattachant pas tous a la vente par
correspondance, et sans rechercher si ces
autres produits ou services étaient identiques ou
similaires a ceux désignés par la marque arguée
de contrefagon, la cour d'appel n'a pas donné de
base |égale a sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxiéme branche du deuxiéme
moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a annulé le dépét de marque effectué par la
société Euro Direct le 13 octobre 1993, I'arrét
rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la
cour dappel de Colmar ; remet, en
conséquence, quant a ce, la cause et les parties
dans I'état ou elles se trouvaient avant ledit arrét
et, pour étre fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nancy ;

Condamne la société Eurodirect-Société
européenne de routage et la société Eurodirect
marketing aux dépens.



