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JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise a disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

La société industrielle allemande BMW, créée en 1916, est un des plus anciens
constructeurs automobiles européens, reconnue dans le monde entier pour son
savoir-faire en matiére de design et de construction dans le secteur automobile
et également dans les accessoires automobiles, en particulier celui des jantes.
Elle a redessiné et relancé en 2001 la gamme de véhicules et accessoires
automobiles MINI, qui connait un succes fulgurant & travers le monde et
notamment en France.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

-la marque verbale de I’Union Européenne BMW n°091835 déposée le 1¥ avril
1996 et enregistrée le 25 février 2000 pour désigner notamment les “véhicules”
en classe 12,

-la marque semi-figurative de I’Union Européenne BMW n°091884 déposée le
1% avril 1996 et enregistrée le 23 mars 1999 pour désigner notamment les
“Véhicules” en classe 12,

-la marque verbale de I’Union Européenne MINI n°0143909 déposée le 1" avril
1996 et enregistrée le 8 décembre 1999 pour désigner notamment les produits
suivants: “véhicules terrestres et leurs moteurs; piéces, composants et
accessoires de tous les produits précités” en classe 12,

-la marque semi-figurative de I’Union Européenne MINI n°04319828 déposée
le 2 mars 2005 et enregistrée le 15 avril 2008 pour désigner notamment les
produits suivants: “véhicules” en classe 12.

La société BMW est également titulaire de plusieurs modéles communautaires
enregistrés et internationaux désignant la France, portant sur l'apparence des
jantes.

La société BMW France est chargée de la promotion et de la commercialisation
des véhicules
BMW et MINI en France.

Informée par les services des Douanes le 04 mars 2014, de la retenue douaniére
de 455 "insignes" suspectés de contrefaire ses droits, la société BMW aprés y
avoir ét¢ autorisée par ordonnance sur requéte du 14 mars 2014 par le président
du tribunal de grande instance de Patris, a fait procéder a une saisie-contrefagon
dans les locaux des Douanes le 18 mars 2014, permettant la saisie réelle de 8
échantillons et de factures émises par les sociétés italiennes Acacia S.r.l. et
A.D.Ruote di Anna De Girolamo Del Mauro a l'attention de Samuel RICHARD,
destinataire des marchandises, exploitant en nom propre sous la dénomination
commerciale RS-Import, ainsi que sur les sites internet www.rs-import.com et
Wwww.eurojante.com otl sont proposées de trés nombreuses répliques de jantes
BMW et MINL.

Autorisée par ordonnance sur requéte du 08 avril 2014 par le Président du
tribunal de grande instance de Paris, la société BMW a fait diligenter une

saisie-contrefagon dans les locaux de Samuel RICHARD, suivant procés verbal
du 11 avril 2014. »

Paracte du 17 avril 2014, les sociétés BMW et BMW FRANCE ont fait assigner
devant ce tribunal Samuel RICHARD, en contrefagon de marques et de modéles
communautaires a l'égard de la société BMW et en concurrence déloyale a
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I'égard de la société BMW France.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté
’exception d’incompétence territoriale formée par Samuel Richard au profit du
tribunal de grande instance de Strasbourg et ordonné a celui-ci de communiquer
un certain nombre de piéces et documents.

L’ordonnance ayant été exécutée partiellement, I’astreinte a été liquidée par le
juge de la mise en état le 08 janvier 2016.

Dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant conclusions signifiées
par voie électronique le 04 juillet 2016, les sociétés BMW sollicitent du tribunal
statuant notamment en tant que tribunal des dessins et modéles communautaires
et des marques de 1'Union européenne, de :

Vu le Reglement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
mod¢les communautaires, et notamment ses articles 10, 19 et 85, paragraphe 1%,
Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles
L515-1, L522-1 et L521-1 suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu le Reglement (UE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de ['Union
européenne, tel que modifi¢ par le reglement (UE) n°2015/2424 du 16 décembre
2015, et notamment ses articles 9 et 12,

Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles
L717-1 et suivants, L716-1 et suivants,

Vu D’article 1382 du code civil,

-Déclarer les sociétés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et BMW
France SA recevables et bien fondées en leurs demandes,

Y faisant droit,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard a commis & 1’encontre de la société
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes de contrefagon des
marques de 1'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884,
MINI n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828,

-Dire et Juger que Monsieur Samuel Richard acommis a I’encontre de la société
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes d'atteinte a la
renommée des marques de ['Union

européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et
semi-figurative MINI n°4319828,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard a commis & I’ encontre de la société
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes de contrefacon des
mode¢les enregistrés suivants :

0 Modéle communautaire n°000511639-0004,

0 Modéle communautaire n°000624812-0004,

0 Mod¢le communautaire n°000735758-0006,

0 Modéle communautaire n°000660618-0002,

0 Modéle communautaire n°001658154-0001,

0 Modéle communautaire n°001754979-0001,

0 Modéle communautaire n°000106513-0004,

0 Modéle communautaire n°001598277-0002,

0 Modéle communautaire n°001636978-0003,

0 Modéle communautaire n°001658154-0002,

0 Modeéle communautaire n°001714668-0002,

0 Modé¢le communautaire n°000764022-0003,

0 Modéle communautaire n°000422795-0001,

0 Modéle international désignant la France n°DM/054738,

0 Modeéle communautaire n°000380852-0003,

0 Modéle communautaire n°000511639-0002,

0 Modéle international désignant la France n°DM/056013, reproductions n°1.1
als,

o Modele communautaire n°000968615-0001,
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0 Modéle communautaire n°000923388-0002,

0 Modéle communautaire n°000936281-0005,

0 Modéle communautaire n°000150412-0002,

0 Modéle communautaire n°000609458-0006,

0 Mod¢le communautaire n°000304274-0004,

-Dire et Juger que Monsieur Samuel Richard a commis des actes de concurrence
déloyale a I’encontre de la société BMW France et a l'encontre de la société
BMW,

En conséquence :

-Interdire a Monsieur Samuel Richard I'importation, la détention, la distribution,
l'offre a la vente et la vente de jantes et d'insignes portant atteinte aux marques
de I'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI
n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828, sur le territoire de ['Union
Européenne, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée
passé un délai de quinze jours a compter de la signification du jugement a
intervenir,

-Interdire & Monsieur Samuel Richard l'usage des marques de 1'Union
européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et
semi-figurative MINI n°4319828 sur quelque support que ce soit, et notamment
sur les sites Internet www.rs-import.com et www.eurojante.com pour
promouvoir des jantes, sur le territoire de 1'Union Européenne, et ce sous
astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze
jours a compter de la signification du jugement a intervenir,

-Interdire 8 Monsieur Samuel Richard I’importation, I'exportation, la détention,
la distribution, ’offre a la vente et la vente, sur le territoire de 1’Union
Européenne, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé
un délai de quinze jours a compter de la signification du jugement a intervenir,
de jantes reproduisant les modeles communautaires suivants :

0 Modéle communautaire n°000511639-0004,

0 Modéle communautaire n°000624812-0004,

0 Modéle communautaire n°000735758-0006,

0 Modéle communautaire n°000660618-0002,

0 Mode¢le communautaire n°001658154-0001,

0 Modéle communautaire n°001754979-0001,

0 Mod¢le communautaire n°000106513-0004,

0 Mod¢le communautaire n°001598277-0002,

0 Mod¢le communautaire n°001636978-0003,

0 Mode¢le communautaire n°001658154-0002,

o Modéle communautaire n°001714668-0002,

o Mod¢le communautaire n°000764022-0003,

0 Mode¢le communautaire n°000422795-0001,

0 Mod¢le communautaire n°000380852-0003,

o Mode¢le communautaire n°000511639-0002,

o Mod¢le communautaire n°000968615-0001,

0 Mod¢le communautaire n°000923388-0002,

o Modéle communautaire n°000936281-0005,

o Modele communautaire n°000150412-0002,

o Mod¢le communautaire n°000609458-0006,

o Mode¢le communautaire n°000304274-0004,

-Interdire a Monsieur Samuel Richard I’importation, I'exportation, la détention,
la distribution, 1’offre & la vente et la vente en France, sous astreinte définitive
de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours a compter
de la signification du jugement a intervenir,

de jantes reproduisant les modéles internationaux suivants :

o Mod¢le international désignant la France n°DM/054738,

o Mod¢le international désignant la France n°DM/056013 reproductions n°1.1
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als,

-Ordonner la destruction des marchandises litigieuses aux frais exclusifs de
Monsieur Samuel Richard, ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de
retard, passé un délai de quinze jours a compter de la signification du jugement
a intervenir,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard sera tenu de supprimer toutes
reproductions des mod¢les incriminés sur quelque support que ce soit et d’en
justifier par constat d’huissier aupres de la société Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 15
jours de la signification du jugement,

-Condamner Monsieur Samuel Richard a verser a la société Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft la somme de 950.000 euros au titre de son préjudice
résultant des actes de contrefagon de marques et modeles enregistrés et d'atteinte
a ses marques renommees précitées,

-Condamner Monsieur Samuel Richard a verser a la société BMW France la
somme de 200.000 euros a titre de dommages et intéréts en réparation du
préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis a son encontre,
-Condamner Monsieur Samuel Richard a verser a la société Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice
résultant des actes de concurrence déloyale commis & son encontre,

-Dire que les astreintes ainsi prononcées seront liquidées, s'il y a lieu par la
chambre du tribunal de grande instance de céans qui aura prononcé le jugement
a intervenir, conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des
procédures civiles d'exécution,

-Ordonner I’exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant toute
voie de recours

et sans constitution de garantie,

En toutes hypotheses,

-Débouter Monsieur Samuel Richard de sa demande reconventionnelle fondée
sur une prétendue procédure abusive et vexatoire,

-Condamner Monsieur Samuel Richard a payer aux sociétés Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft et BMW France la somme de 20.000 euros a chacune
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur Samuel Richard aux entiers dépens dont distraction au
profit de la SELAS Bardehle Pagenberg, société d’avocats, conformément aux
dispositions de I’article 699 du code de procédure civile.

Samuel Richard a fait signifier par voie électronique le 17 mai 2016 ses
derniéres écritures suivant lesquelles il demande au tribunal de :

-Dire qu’il n’y a pas d’acte de contrefagons,

-Dire qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits des marques,

-Dire qu’il n’y a pas eu d’acte de concurrence déloyale,

-Débouter les demanderesses de leurs fins et conclusions,

-Les condamner a verser a Monsieur RICHARD la somme de 50 000 euros au
titre de dommages et intéréts pour procédure abusive et frustratoire,

-Les condamner & verser 8 Monsieur RICHARD la somme de 10 000 euros au
titre de 1’article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner aux frais et dépens.

La procédure a été cloturée le 27 septembre 2016 et plaidée le 05 décembre
2016.
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MOTIFS DE LA DECISION

A I’occasion d’une procédure de saisie douaniére réalisée par les Douanes de
Belfort, le 04 mars 2014, 455 insignes revétus des signes BMW et MINI,
destinés a Samuel Richard (piéces 27-30) ont été retenus.

Samuel Richard est également titulaire de deux noms de domaine
<www.rs-import.com> et <www.eurojante.com™> ( whois pi¢ces 37 et 41), au
moyen desquels il fait commerce notamment de jantes BMW et de jantes MINI,
ainsi qu’il résulte des piéces n° 36,38 et 39 (procés-verbaux de constat, de
constat d’achat et de réception de commande) pour le premier site et des piéces
n° 40 et 54 (constat d’huissier et copie écran du 22 février 2016) pour le second.

Sur les sites les logos BMW et Mini sont apparents et permettent d’accéder aux
pages de commerce en ligne, notamment lorsque I’on clique dessus.

La saisie-contrefagon du 18 mars 2014 (sur autorisation du président du tribunal
de grande instance de Paris-piéces n°31 a 34) a permis la saisie de 8 échantillons
de cabochons, placés sous scellés et de factures émises par des sociétés
italiennes, au profit de Samuel Richard et portant sur des jantes de véhicules
(piece n°34).

1- contrefacon de dessins et modéles communautaires et internationaux
désignant la France

En application de I’article 4 du réglement CE n°6/ 2001 du 12 décembre 2001,
sur les dessins ou modéles communautaires, “la protection d’un dessin ou
modeéle par un dessin ou modele communautaire n’est assurée que dans la
mesure ol il est nouveau et présente un caractere individuel”.

Le dessin ou modéle communautaire est considéré comme nouveau “si aucun
dessin ou modeéle identique n’a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin
ou modéle communautaire non enregistré, avant la date a laquelle le dessin ou
modeéle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour
la premiére fois” (article 5-1 a/) et “Les dessins ou modéles communautaires
sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que
par des détails insignifiants”. (article 5-2)

Il est considéré comme présentant un caractere individuel (article 6-1 a/ et 6-2)
“si l"impression globale qu’il produit sur [ 'utilisateur averti différe de celle que
produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modéle qui a été divulgué au public,
dans le cas d un dessin ou modéle communautaire non enregistré, avant la date
a laquelle le dessin ou modeéle pour lequel la protection est revendiquée a été
divulgué au public pour la premiére fois ~ et “pour apprécier le caractére
individuel il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans |’élaboration
du dessin ou modeéle.

Conformément a ’article 19§ 1 du méme texte, le titulaire d’un dessin ou modéle
communautaire enregistré confére a son titulaire “le droit exclusif de [ utiliser
sans son consentement” (en particulier la fabrication 1’offre, la mise sur le
marché, I’importation, I’exportation ou I’utilisation d’un produit dans lequel le
dessin ou modele est incorporé(..).

Et suivant I’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle, “Toute atteinte

aux droits définis par article 19 [précité]...constitue une contrefagon
engageant la responsabilité de son auteur”.
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En ce qui concerne les dépdts internationaux de dessins et modeéles, en
application des dispositions de D’article 7§1 de I’acte de La Haye du 28
novembre 1960, pris dans le cadre de l’arrangement de La Haye,
I’enregistrement international produit ses effets dans chacun des états désignés
par le déposant et la protection est régie par les dispositions de la loi nationale,
laquelle dispose que “la protection conférée par |’enregistrement d 'un dessin et
modele s’étend a tout dessin ou modeéle qui ne produit pas sur [’observateur
averti une impression visuelle d’'ensemble différente” (article L513-5 du code de
la propriété intellectuelle) et que “Sont interdits a défaut de consentement du
propriétaire du dessin ou modeéle, la fabrication, I'offre, la mise sur le marché,
l'importation, [’exportation, le transbordement, ['utilisation ou la détention a
ces fins, d 'un produit incorporant le dessin ou modele” (article L513-5 du code
de la propriété intellectuelle).

La société BMW estime que les actes de contrefagon de dessins et modéles
communautaires et internationaux désignant la France, sont constitués.

Samuel Richard soutient quant a lui qu’il n’a pas réalisé d’actes d’importation
vers le marché intracommunautaire, puisqu’il a acquis les jantes litigieuses,
aupres d’une société italienne Acacia, qui les fabrique et les commercialise; que
la société BMW est en procés avec cette derniére et a d’ailleurs perdu
définitivement devant la juridiction napolitaine, laquelle a considéré que les
produits litigieux sont conformes a la législation européenne et ne sont pas
contrefaisants; Qu’en réalité, en s’attaquant aux distributeurs de cette société
italienne, les demanderesses tentent de contourner la décision défavorable
qu’elles ont supportée; Que le parquet de Mulhouse ne s’y est pas trompé,
puisqu’il n’a exercé des poursuites pénales a 1’encontre du défendeur,
uniquement pour les cabochons et porte-clefs.

Sur ce,

Les dispositions de Iarticle 110 du réglement n°6-2001, édictées de manicre
provisoire en exécution de 1’article 14 de la Directive 98/ 71 CE du 13 octobre
1998, prévoient dans I’attente d’une position commune des états membres qui
n’est jamais intervenue, que la piéce d’un produit complexe utilisée au sens de
article 19§1 du réglement, dans le but de permettre la réparation de ce produit
complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale, n’est pas protégée au titre
des dessins et mode¢les.

Toutefois ces dispositions qui doivent étre interprétées restrictivement en ce
qu’elles sont provisoires et en ce qu’elles portent une limite aux droits du
titulaire de dessins et modéles, ne sont pas applicables aux jantes de véhicule
automobile.

En effet, le produit complexe est celui qui se compose de piéces multiples qui
peuvent étre remplacées de maniére a permettre le démontage et le remontage
du produit (article 3¢/ du réglement 6/2002). Et si un véhicule automobile
constitue un produit complexe, les jantes destinées a étre positionnées sur les
roues, ne constituent pas des piéces d 'un véhicule, mais sont des produits a part
entiére, interchangeables et autonomes, indépendants du véhicule sur lequel elles
sont installées et représentent des éléments de complément, qui n’impliquent pas
qu’elles soient insérées dans le produit ni qu’elles en soient une partie intégrante
de celui-ci.
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Les jantes sont donc des accessoires qui contribuent a 1’esthétique d’ensemble
d’un véhicule et qui permettent au consommateur de les remplacer a ’envi par
toute autre présente sur le marché, sous réserve de la compatibilité avec la roue
sur laquelle elles sont montées et ne peuvent donc étre considérées comme des
“piéces détachées” et par suite étre exclues de la protection conférée par le dép6t
d’un dessin et modéele.

En outre, quand bien méme il était considéré que les jantes constitueraient des
pi¢ces d’un produit complexe, I’apparence des jantes n’est pas conditionnée par
I’apparence du véhicule sur lequel elles sont susceptibles d’étre installées, elles
ne sont pas utilisées aux fins de réparation d’un produit complexe pour rendre
a celui-ci son apparence d’origine, de sorte que les dispositions de I’article 110
précitées ne leur sont pas plus applicables.

En effet un méme véhicule peut étre revétu de différentes jantes et a I’'inverse,
un méme modele de jantes peut étre installé sur différents types de véhicules.

Par ailleurs, comme le relévent les sociétés demanderesses, Samuel Richard
n’établit pas que les jantes seraient commercialisées, aux fins de réparation du
véhicule, et afin de lui redonner son apparence initiale. Au contraire, dés lors que
ces produits sont vendus par lots de quatre et dans des dimensions qui ne sont
pas celles du constructeur et pour étre montées soit sur des véhicules de marque
BMW, soit sur des véhicules d’autres marques, il se déduit que ces articles sont
commercialisés aux fins, non pas de réparation, mais aux fins de modification
d’apparence esthétique des véhicules des amateurs de tuning.

Enfin Samuel Richard ne peut invoquer utilement I’arrét de la cour d’appel de
Naples, manifestement isolée au sein de I’'union européenne. Car si ce jugement
intéresse 1’un de ses fournisseurs italiens (la société Acacia), dont au demeurant
il n’est pas établi qu’il soit le seul, il ne concerne cependant qu’une partie des
modéles communautaires invoqués et la décision est dépourvue d’autorité de la
chose jugée, en ce qu’elle ne présente aucune identité de cause ou de parties.

Il ne peut donc soutenir que les produits sont conformes a la législation
européenne.

La validité des dessins et modéles opposés n’est pas contestée, la matérialité de
la contrefagon est constituée, selon le tableau de comparaison établi par les
demanderesses, reproduit ci dessous.
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Modéles litigieux

, Modtles enregistrés de b société BMW
commercialisés sur le site www.rs-impuort.com

Le modtle de jante « RSI663 - Anfhraciie poli » reprend Vintégralité des caractéristiques du modike
commuiautaire n°000511639-0004 (Pigee n°7 bis) telles que déerites yu point 21 ci-avant et de ce fait
ne produit pas sue I atlisatenr averts ane impression visuelle d"ensemble différente de ce modéle

.

?~
&

" :
R$1663 - Anthracite poh Modéle communautaire n"000511639-0004

Les modéles de jantes « RSI667 - Hyper silver / argent » et « RSI667 -~ chrome » reprennent chacun
I'intégralité des caractéristiques du modele comimmautaire n°000624812-0004 (Pidce n°8) telles que
déerites au point 22 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur Putifisatewr avorti une impression

visuelle d’ensemble différente de ce moditk

i3

R81667 - Hyper silver 7 argent

Modéle communautaire 1°00062481 2-0004
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Le modéle de jante « RSIG6& - dmhracite poli » reprend Vintégralite des caractéristiques du modéle
communantaire n°000735758-0006 (Piece n°%) telles que déurites au point 23 ci-avant et de ce Tait ne
produit pas sur |"utilisateur averti une impression visuelle d*ensemble différente de ce modile:

RS166% - Asthracite mii Madéle communautaise n°000733758-0006

Les modeles de jantes « RSIGY - Anthracite poli » & « RSI6A9 -~ chrome » reprennent chacun
Vintégralité des caractéristiques du modéde communautaire a°000660618-0002 (Piece n°10) telles que
décrites au point 24 ci-avant ef de ce fair ne produisent pas sur Fudlisateur averti une impression
visuelle densemble différente de ce modéle :

Modele conmmunautaire n°0006606] 8-0002

RSI669 - Chrome

3

R



Décision du 06 janvier 2017
3éme chambre 3éme section
N°RG : 14/06010

Les mod@les de jantes « RSI643 - Argent » ¢t « RSI643 - Noir » veprennent chacun intégralité des
caractéristiques du modéle communantaire n®0G1658154-0001 (Piéce w11 hisy telles que déerites au
point 25 ci-avant ot de ce fait ne produisent pas sur utilisateur averi wne impression. visuelle
&ensemble différente de ce modile :

R51643 « argent

Modéle communautaire n°00 16381340001

RS1643 - noir
Le modéle de jumte « RSHG6S! - Noir poli » reprend I'intégralité des caractéristiques du modéle

communautaire n°000311639-0002 (Piece n°22 bis) telles que décrites au point 36 ci-avant et de ce
fait ne produit pas sur Putilisateur averti ube impression visuelle densemble différente de ce modéle:

RS11651 - Noir poli Modéle communautaire 1°00051639-0002

ner
fred
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Les modeles de jantes « RSIT60/ Noir - bords polis » et « RSIIS0) - Hipower argent bords polis » |
reprennent checun D'intégralité des caractéristiques du modele international désignat la France
¢ DMAISATIR (Pidee n°20 bis) telles que déerites au point 34 ci-avant et de ce fait ne produisent pas
sur P'observateut avert] wng impression visuelle d'ensernble différente de eo modéle :

Modéle international 5° DMHS738

RS1A0T - Hi-power argent bords polis

Le modéle de jante « RSISRL2308 — Noir diamant poli » reprend Piniégralité des caractéristiques du
modele communautaire n*0009686135-000) (Pidce n°24) telles que décrites au point 38 ci-avant ot de
ce fhit ne produit pas sur I'vtilisatear averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce
modele ;

Modéle communautaire 0°000968615-0001
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Les modeles de jantes » RMIGS0 - Ai-pover blane s, o RSITE3H  aojr » & « RSIBI) - hi-power
argent x chacun  Fracgraitd des ¢ da modéle
nROIEORS 20003 (Pidee w321 bin)telles gue déerives an pobnt 38 chavant etde we i e prodmscnt

pas sur Putib v avesti i i don sisuelle (Pensenbie diffé de ce moidéle

RSTE6SG - naie

Mudble comamunautaire 0003868520003

RS1636 - hi-power argerd
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Les modeles de james « RSIIBI2 - hi-pover argens », « RSHO32 - nojr » ol « RSH652 - dlunc »
reprenbent chacun Viotégralied des camciéristiques des reproductions 5°11 2 L3 du modde
internationnl désignant 1a France o DMASE01Y (Pléee n°23 bis) telles que déerites wu poirt 37 ci-
avant ¢t de e¢ fait ne produisent pas sur Pobservateur avertt une impression visuelfe d ensemble
différente de ce modéie:

RST3632 - hi-power argent

Moadéle intermational " DMOS601 3,
reproductive n*1

RSI16S2 - blane
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Les modiles de jantes « RSFpwaie Grgent & et ¢ RSTOWIn argent » veprennent chacun
Iineégralité deos caractéristiques du modéle o autaire n*Q00923388-0002 (Pidce n°28) wiles que
déerites au point 39 ci-avant et de oo fait ne produisem pas sur Mutilisatenr avertdt pne impression

visuche densemble differente de ce moddle :

Maodéle cormnunaulaire n°000923388-0002

RSIDWG - argent

idfe o e

Le modéle de jame « RS7648 » reprend Uintégraliné des camerénistiques di
W00 15041 2-0002 (Pidee n°8E) whes gue déerites an point 41 ci-avant ef de ce a3 ne produdt pas sur
P utilisateur avert une impression visucHe d'ensemble diffdrente de ceo modéde :

Mundéle conmnunautaire n®0001 5041 2-0002

s
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Le modele de jante « RSIS70 » reprend 'intégralité des caractérisiques du modéle communautaire
1000609458-DODG (Piéce n°52) telles que déerites au point 42 ci-avant el de ce fait ne produit pas sar
Putilisatenr aveeti une impression visuelle d'ensemble différente de ee modéle :

RS1670 Modéle communattaite n 0006094 38-0006

Les modéles de jantes « RSI852 » ol « RS1325 » reprennent chacin Tinégratité des earactéristiques du
modéle communataire B°060304274-0004 {Pidce 1#753) telles que décrites i point 43 chavant et de
ce fait ve produisent pas sur "utilisatent averti nne impression visuelle d’enserble différente de ce
modéle :

Muoddle communautaiee 870003042 74-0004

RSI325
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Mudeles litigicux

Modéles enregistrés de la sociéte BMW
commevcialisés sur fo site www.cnrojante.com

Le modele de jante « WRSZESSIDM - ANTHRACITE POLT » reprend intdgralité des cargctéristiques
du modéle conmmupautaire n°001 7349790001 (Pidce #1212 bis) telles que déurites au point 26 ci-avant

ot de e Yait ne produn pas sur Patilisateur avertt une impression visuelle d’ensemble différente de ¢
modele

WRSZE492DM - Muodéle communaotaire n®(0 7549790001
Lo moddle de jante « BSPEGI - drgent » veprend

intégralité des caracténistiques du modéle
commusantaire n°000 1065 130004 (Pidce n°13) wlles que décrites au paint 27 ci-svant of de ce fair
ne produit pas sur P utilisatesr aveeti une impression visaele d'ensemble différente de ce modéle

C M
LT

WSPA61 - Argent
Le modéke e jante « WSPG7S

Modale consnumtitaire 20001065 13-0004

- Argent v reprend 1'intégralid des caracreristigues du modeéle
002 (Pidce n°14 bis) telles gue déorites au point 28 ci-avant of de e
£t ne produit pas ser utilisateur averti sne anpression

commsrtitaire n*H01398277

277

visuglle ¢’ ensemble difféente de e modéle:

s o

WSP&?3 - Argent

Modéle compunastaire n°001 59827 7-0001
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Le modéle de jante « WSPATADM - ANTHRACITE puli » reprend 1Mintégralité dos caracicristiques du
mudile commumantaire a001658 L 34-0002 { Pidce n®16 bis) telles que déurites au peint 30 cl-avant ot
de ve fuit ne produil pas sur Patilisateur avierti sne ingwession visuelle d'ensemble différente de ce
modile ©

WEPHTEDN - ANTHRACITE podi
Les moddltes de jantes « WSP2DAM - ANTHRACITE POLE » ot « REPRT4DM - drgent » reprennent
chacan Pitégralité des coractdrstiques du moddle communautalie p"O01636978-0003 (Pldce n™15
Biwd relles que décrites ay podat 29 ch-avant et de ce fail ne produisent pas sue utilissear averth me
impression visuelle d eosersble différente de e mod@le ©

Muodele commupagtsars n* ] 65K 540002

WEPHTAOM - ANTHRACITE POLY

Madéle communautaire 1P 6369780003

WEPET4DM - Argent

39
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Les modéles de jantes « WSPOT7DA - neviv dicmant poli » et « WSPO7IDM - Argent » reprennent
chacun 'intégralité des caractristiques du modéle communawtaire n*001714668-0002 (Pigce n°i7
bisy wlles que déerites au point 3 ci-avant et de ce fail ne produisent pas sur Putilisateur averti une
impression visuelle d ensemble différente de co modile

Modéle commumautaire n"001T14668-0002

WSPOTTIM - Argent

Lo modéle de jante « WRESO0  ARGENT » reprend Vintdgralité des caractéristiques da modéle
commumautaire PPO8076I022-0003 (Pidce n°18) relles que déerites au point 32 ci-avant ¢f de ce fuit
ne produit pas sur P utibissteur averti une impression visvelle d ensemble différente de v modéle :

WRSSO0 - ARGENT Madéle communauisire n° 0007630220003
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Les modéles de jantes « WRSIZS - Noir », « RRSFISDM - drgent », « WSPG6T « DM - Argou » et
« WSP647 DM civome s reprennent  chacun  Pintégralied  des  caractéristigues  du - modéle
communastaite nF 006248120004 (Pikce #°8) 1efles que décrites au point 22 cl-avant et de e fait ne

produtsent pas sur P utilisatear averti ane impression visuelle 4 ble ditférente de ce modéle

Muodele commumantaire n°00D624%1 2-0004

WEP66HT DM — chrome

44
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Les modiles de jantes o« BRESIY - Noir plove s o« WRSIIE - Argent s o » WRSSIRDA -

Anthrocite o reprennent chacus  intégralitd  des  cametdristiques du modéle  commumsutain

HOMIGG0618-0002 (Pidve a0} telles que déorites su point 24 ch-avant et de ce fait ne produisent pas
sur Futilisatenr avernti ane tmpression visuellc d casemble différente de co modéle :

Mudile communautaire n 0006606 | 8-(002

WRESISOM - Anthracite
Le modéle de jame o WRSIGZDM o reprend Pimégraling dex caracténstigues  du modle
communaiaire IGM227950001 (Piéce nT9 bis) wlles que déonies aw poist 33 ch-avant ¢t de oo
it s produit pas sue Podlissteur averd woe impression visuelle densemble différeate de oo modéhe

WRSEATDM Mosdiéle communputaine a 0022 TUS.04]
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Les modeles de jantes « WSPI60T - NOIR DIAMANT POLE . « WRS370 - ARGENT BORD POLL »,
« WRS270 - CHROME LOOK BORD POLE» et « WSPIG6! - ARGENT BORD POLI » reprennent
chacun Uintégralitd des caractéristiques du moddle nternational désignant Ta France n® DM/O5473%
(Piéce n®20 bis) telles gue déerites au point 24 ciavamt ot de ce fait ne produisent pas sar
abservareur averti une impression viswelie d'ensemble différente de ce modsle

pry e

WRSZ7 - ARGENT BORD YV’OLI

Madele internationat n° DMAOS47IR

WSPI60T - ARGENT BORD POLI

4
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e modéle de jante » WSFIES] - Nolr poli s reprend 1Mintégratind des caractéristiques du modéle
sonumBngutiine 000 HOI-HNL {Pidce a2 Bis) telles que déerites ae point 30 ci-svant ot de e
Tot s produdt pas sur utilisatesr averti wne impression visuelle d ensemble différente de ce modéle -

WEPL1GE] - Nodr poli Muowdéle communautaire s* 0003 1 F639-0002
Les modéles e janies o WEPISST — Blane s, « WSPI6SO . Negr glace s, o WSPIO30 -~ Avgent »
reprennent chacun PVitépralid des carscrdrissiques de msddle commumastaire pPOBOISORI20D003
(Piéee #°21 bis) ielles que déerites au potrt 33 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur Putilisateur

avertt une smpression visuedle d'ensemble différente do oo nudéle -

Modéle commumantaine nCOMI3R0852-0003

WEPTASG - Argent

44
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Les madeles de jantes « RSI68T - Hyper silver £ argent » ¢t « RSIS67 ~ chrome » reprennent chacun
Fintégralité des caractéristiques des seproductions 6° 1.1 8 1.3 du moedéle imernational désignant Y
France n® DMOSGM I (Pidce n°13 bis) telles gque déerites au point 37 vi-avant et de oo it ne
produisent pas sur Fobservatour averti une impression visuelle densomble différente de oo modéle ;

Muodéle international n® DMOSKG13,
reproduction n°1

WRS20M - Blanc
Le modele de jante « WRSISY - Noie Poli s reprend Pintégralité des coractéristiques du modtle
commupautaire n“GOGREIS 001 (Pidee n°24) telles que déerites au point 38 ¢i-avant et de ce fait
ne pro<iuit pas sur {utilisatour wverth wne smpression visuelle d’enserable différenie de e modéle ;

Muodéle communautaire n*U0096861 50001

<%
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Le modéle do jante « WRSGIV - Jdrgemt s represd DPintégralind des caraciéristgues du modéle
commanamtaire U092 338802 (Pidgce n®2F) telles que déorites au potat 39 ceavant of de ce Hait
ne produit pas sue Putilisetewr averts une impression visuelle d ensemble différente de ce mondéle

WREGEY - Argent Muodéle commuanautaine s™0092 33880002
Le moddle de juste » WESARY - Nodr Pofi » reprend Distégralité des carsetdeintiques du moddle

communangaire n*00083628 (005 {Pléce n%261 eles que dderites au poimt 40 ci-avant o de ce fait
ne produit pas sur P wilisatewr sverti une impression visuelle d'ensemble différente de co modéle:

Modéle communamaire s U368 10005

Le modéle de jante « WSP6EE » reprend Mimtégralité des camoréristiqees du modéle comunmstatrs
OO SO 1 2-0002 (Pidce #2511 telles que déorites an point 41 ci-avant et de or it ne produst pas sur
Patilisateur sverti une impression visuelle $ensemble difféneme de co modile:

WHEP 648 1 Madile cotmmumantaine o 00 5041 20002

4h
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Les modéles de jantes « WAPOT », « WRSS4Y - Anthracite poli », « WRS342 - Noir mat » el
w WRSS42 - Noir poli » reprennent chacan Pintégralité des caractéristiues du modéle communauaire
nPHIIH09438-0006 { Pieve n°52) telles que déerites au point 42 ci-avant et de ce fait ne produisent pas
sur I utilisatenr avert une impression visuelle d ensemble différente de ce modéle:

Modele commanautairg n“O00609458-0006

Noir poli
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Les modeles de jantes « WSPGS2 » et « WRSIZF - Noir pali » reprennent chacun Pintégralité des
caractéristiques du modéle communautaire n“G00304274-0004 (Pidee o33y telles que déerites su point
43 ci-avam ¢t de oo fait ne produisent pas sur Poritisateqr averti une impression visuelle d ensemble
différente de ce moddle:

Modele communautaire n°000304274-0004

WRS 325 ~ Noir poli

2- contrefacon de marques de ’union européenne

En application de ’article 9 §1 a/ du réglement CE n° 207/ 2009 du 26 février
2009, “la marque de | 'union européenne confére son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité a interdire a tout tiers, en ['absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires

a/ d’un signe identique a la marque de [’Union européenne pour des produits
ou services identiques a ceux pour lesquels celle-ci est enregisirée”.

b/ d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque de |’Union Européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des
produits ou services couverts par la marquede |'Union Européenne et le signe,
il existe un risque de confusion dans 1’esprit du public; le risque de confusion
comprend le risque d’association entre le signe et [a marque”.

Et I’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle mentionne que
“Constitue une contrefagon engageant la responsabilité civile de son auteur, la
violation des interdictions prévues aux articles 9 (...) du réglement sur la
marque de I’Union européenne.

* contrefagon par reproduction

En D’espece, il est fait usage sur les sites <www.rs-import.com> et
<www.eurojante.com >, tant des marques verbales que semi-figuratives, qui
appartiennent a la société BMW qui sont reproduites a1’ identique et notamment,
les logos reproduits qui permettent d’accéder aux pages de commerce en ligne
des produits correspondants (piéces n°36 et 40), pour y acquérir des jantes de
véhicules automobiles, ainsi que pour désigner la nature des produits (“jantes
BMW?” ou “jantes Mini”).

Ces produits sont identiques a ceux visés a I’enregistrement de la marque arguée
de contrefagon, a savoir véhicules terrestres et accessoires .

f_%\ Wage -26-
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Samuel Richard soutient cependant que la contrefagon de marques n’est pas
caractérisée, en ce qu’en réalité les jantes réplique BMW sont vendues sous la
marque WPS Italy et non pas sous la marque BMW originale et que le
consommateur ne peut donc ignorer qu’il achete des jantes répliques
constructeur, qui sont compatibles avec des produits BMW.

Il est donc admis que le logo d’une marque puisse étre reproduit, a titre
d’illustration comme référence nécessaire et non pas d’information sur I’ origine
du produit.

Il ajoute que les cabochons et porte-clefs n’ont aucune valeur marchande.

Sur ce,

L’article 12 du réglement 207/2009 n’autorise pas le titulaire d’une marque de
I’Union européenne a interdire aux tiers 1’usage de son signe, en particulier
lorsque 'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destinationd 'un
produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece détachée”
sous réserve que ['usage par le tiers [soit] fait conformément aux usages
honnétes en matiére industrielle ou commerciale.

Or, en ’occurrence 1'usage des signes sur les sites litigieux, n’est pas précédé
des mentions “compatibles avec” ou “pour” et au contraire la présentation méme
des sites ( un onglet pour choisir le constructeur et la marque correspondante,
’intitulé repris en haut de page “Jantes BMW” ou “jantes Mini”) est de nature
a faire penser au consommateur, qu’il choisit des produits de la marque, quand
bien méme la photographie du produit est accompagnée de la mention “WPS
Italy” et par suite d’induire en erreur I’internaute.

Par ailleurs, 1’utilisation reprochée ne peut étre considérée comme un usage
honnéte et conforme aux pratiques de la vie des affaires dés lors que la marque
est utilisée pour la commercialisation illicite de produits, de sorte que Samuel
Richard ne peut se prévaloir de I’exception de référence nécessaire.

*contrefacon par imitation

La saisie des Douanes a par ailleurs établi que Samuel Richard détenait des
insignes autocollants destinés a étre placés sur les jantes et que ces autocollants
sont revétus de signes imitant les marques tant verbale que semi-figurative
BMW dont est titulaire la sociét¢ BMW.

Il'y a lieu plus particulierement de rechercher si, au regard d’une appréciation
des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe
un risque de confusion dans 1’esprit du public concerné.

Les produits fournis sous les signes litigieux sont identiques ou a tout le moins
similaires, aux produits ou services visés dans ’enregistrement des marques
BMW n°91884 et n° 91835, dont notamment en classe 12, les “accessoires pour
automobile” et en classe 16 les “papier, carton et produits en ces matiéres
compris en classe 16, y compris insignes, autocollants”.

Compte tenu de la forte similitudes des signes en cause, du fait de la reprise sur
les autocollants litigieux, des lettres de la marque et du logo figuratif (le cercle
séparé en quatre quarts et les couleurs), qui constituent les éléments distinctifs
et dominants, pour désigner des produits et services identiques, et eu égard a la
similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, I’impression d’ensemble
produite est identique aux marques imitées, de sorte que le risque de confusion
est €tabli, pour le consommateur d’attention moyenne, qui sera amené a
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attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefagon par imitation est ainsi caractérisée, peu important que ces
insignes aient une faible valeur marchande et qu’ils soient destinés a étre remis
gratuitement, a titre de geste commercial, a la clientéle, car ces critéres sont
totalement inopérants pour apprécier la matérialité de la contrefagon.

* contrefacon de la marque renommée

En application de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, la
reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des
produits ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage
la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature & porter préjudice au
propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une
exploitation injustifiée de cette derniere.

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une large
fraction du public et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant
des produits et services qu'elle désigne, ces conditions devant étre réunies au
moment de l'atteinte alléguée. Sont notamment pris en compte I'ancienneté de
la marque, son succes commercial, 1'étendue géographique de son usage et
l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans
la presse et sur internet ou encore, 'existence de sondages attestant de sa
connaissance par le consommateur.

En I’occurrence les demanderesses justifient de 1’usage intensif depuis plus de
cinquante ans, des signes BMW et Mini, d’une croissance constante depuis
quinze ans, des ventes de véhicules de ces marques, d’une reconnaissance des
consommateurs et de la presse générale et spécialisée et d’une reputation
attachée a la qualité et au savoir faire du constructeur.

L’utilisation sans autorisation de ces signes porte atteinte a la renommée de ces
marques.

3-concurrence déloyale

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article
1382 devenu 1240 du code civil, les comportements fautifs tels que ceux visant
a créer un risque de confusion dans I’esprit de la clientéle sur I’origine du
produit.

Chacune des demanderesses invoque les agissements déloyaux du défendeur.

Toutefois la société BMW n’invoque pas d’actes distincts de ceux invoqués au
titre de la contrefagon et sera déboutée de ses prétentions.

Lasociété¢ BMW France, chargée de la promotion et de la commercialisation sur
le territoire frangais, des jantes pour BMW et MINI, invoque la commission a
son égard de faits distincts de concurrence déloyale.

En proposant a la vente, des jantes de BMW et de Mini, qui constituent des
copies serviles de modéles déposés, a un moindre prix, enles présentant comme
“neuves de qualité allemande”, susceptibles d’étre montées sur de nombreux
véhicules, laissant croire au consommateur que ces produits seraient de qualité
équivalente, Samuel Richard commet a 1’égard de cette défenderesse, des
agissements contraires aux usages loyaux des affaires, de nature a tromper le
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consommateur en générant un risque de confusion, qui causent un préjudice a
cette société compte tenu de son activité.

4- mesures indemnitaires

La société BMW réclame la condamnation du défendeur au paiement de la
somme de 950 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de
contrefagon de marques et de modeles dont elle est titulaire et de I’atteinte aux
marques renommeées.

LesarticlesL 521-7 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle déterminent
les modalités de fixation des dommages et intéréts, générés respectivement par
les atteintes aux dessins et modeles et aux marques.

EnI’occurrence les pieces produites indiquent que Samuel Richard a entre 2011
et 2014, importé des marchandises pour une moyenne de 28000 euros et revendu
celles-ci pour une somme moyenne annuelle de 13600 euros.

Ces informations sont nécessairement parcellaires car elles ne concernent qu’un
seul fournisseur (alors que la saisie-contrefagon a établi que le défendeur a au
moins un autre fournisseur italien -Ruote Di Anna De Girolamo del Mauro-) et
il parait totalement incohérent que le défendeur ait poursuivi son activité sur
plusieurs exercices, en ne revendant chaque année que la moitié des
marchandises importées.

Ces éléments sont également contraires aux mentions portées sur les sites de
commerce en ligne de Samuel Richard, ou celui-ci revendique la livraison de
plus de 20000 clients, partout en Europe et ne sont pas en concordance avec
I’attestation de I’expert comptable du 23 juin 2015 communiquée le 17 mai 201,
non exhaustive, révélant des montants bien inférieurs a ceux résultant des
factures communiquées par le défendeur lui-méme.

Quand bien méme les 20000 clients correspondent a 9 ans d’activité, ils
représentent des ventes de 1500 a 2500 jantes par an, a un prix oscillant entre
600 et 1000 euros par lot de quatre jantes (pouvant aller jusqu’a 1700 euros )soit
un chiffre de 20 millions d’euros ou 10 millions, pour les cinq derniéres années
(toutes marques confondues), qui peuvent étre attribuées a hauteur de 15 % aux
produits contrefaisant les marques BMW et MINI. Dés lors, il peut étre estimé
qu’apres application d’un taux de marge de 30 %, les bénéfices réalisés par le
défendeur sont de I’ordre de 500000 euros.

Il convient par ailleurs d’indemniser I’atteinte a la valeur des titres des sociétés,
qui concernent 4 marques renommées et 23 modéles enregistrés.

Ainsi eu égard a ces éléments, sauf la réparation sollicitée au titre du préjudice
moral de la sociét¢ BMW qui n’est toutefois pas établi, le tribunal dispose des
¢léments suffisants pour fixer a la somme de 600 000 euros I’indemnisation de
cette demanderesse.

La société¢ BMW France sollicite quant a elle la condamnation de son adversaire

a lui payer une indemnité de 200 000 euros, en réparation des actes de
concurrence déloyale.

47 m Page -29-



Décision du 06 janvier 2017
3éme chambre 3éme section
N° RG : 14/06010

Mais sauf les estimations auxquelles elle procéde, la société BMW France ne
produit aucun autre justificatif attestant du préjudice qu’elle indique subir, ne
serait-ce qu’un fléchissement de son activité, de sorte que cette prétention sera
écartée.

La demande présentée par la socié¢té BMW au titre de la concurrence déloyale,
non retenue, est sans objet.

5- demande reconventionnelle de Samuel Richard

Le défendeur sollicite la condamnation des demanderesses a lui payer la somme
de 50000 euros en réparation de la procédure abusive qu’elles ont initi€e.
Toutefois, les demandes ayant ét€ en grande partie admises, la procédure ne
revét aucun caractére abusif et fautif et la réclamation correspondante sera
rejetée.

6- sur les autres demandes

Samuel Richard qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.

En application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile, le
juge condamne la partie tenue aux dépens, a payer a I’autre partie, au titre des
frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte
de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme de 10000 euros sera allouée aux demanderesses a ce titre.

Aucune circonstance particuliere ne justifie le prononcé de 1’exécution
provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a
disposition au greffe et en premier ressort,

DIT qu’en important, exposant, offrant a la vente et commercialisant des jantes
reproduisant les caractéristiques des 21 modéles communautaires et des deux
dessins et modeles internationaux désignant la France, Samuel Richard a
commis au préjudice de la société BMW des actes de contrefagon de dessins et
modeéles,

Condamne Samuel Richard a payer a la sociét¢ BMW, la somme de 600000
euros, en réparation des préjudices résultant des actes de contrefagon de dessins
et modules et de marques et d’atteinte aux marques renommeées,

Fait interdiction a Samuel Richard de procéder a I’importation, 'exportation, la
détention, la distribution, I’offre a 1a vente et la vente, sur le territoire de I'Union
Européenne, sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée passé
un délai de quinze jours a compter de la signification du jugement a intervenir,
de jantes reproduisant les modeéles communautaires suivants :

o0 Modéle communautaire n°000511639-0004,

0 Modéle communautaire n°000624812-0004,

o0 Modéle communautaire n°000735758-0006,

0 Modéle communautaire n°000660618-0002,

o Modéle communautaire n°001658154-0001,

0 Modéle communautaire n°001754979-0001,

0 Modéle communautaire n°000106513-0004,

0 Modéle communautaire n°001598277-0002,

WPage -30-




Décision du 06 janvier 2017
3éme chambre 3éme section
N° RG : 14/06010

0 Modéle communautaire n°001636978-0003,
0 Mod¢le communautaire n°001658154-0002,
0 Modéle communautaire n°001714668-0002,
0 Mod¢le communautaire n°000764022-0003,
0 Mode¢le communautaire n°000422795-0001,
0 Modéle communautaire n°000380852-0003,
0 Modéle communautaire n°000511639-0002,
0 Modéle communautaire n°000968615-0001,
0 Mode¢le communautaire n°000923388-0002,
0 Modéle communautaire n°000936281-0005,
0 Mod¢le communautaire n°000150412-0002,
0 Modéle communautaire n°000609458-0006,
0 Mod¢le communautaire n°000304274-0004,

Fait interdiction a Samuel Richard de procéder & Iimportation, I'exportation, la
détention, la distribution, ’offre a la vente et la vente en France, sous astreinte
définitive de 50 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours a
compter de la signification du jugement a intervenir, de jantes reproduisant les
modeles internationaux suivants:

o Mode¢le international désignant la France n°DM/054738,

0 Mod¢le international désignant la France n°DM/056013 reproductions n°1.1
als,

Dit qu’en important, exposant, offrant 4 la vente et commercialisant des
autocollants et en faisant usage des signes sur les sites internet
<www.rs-import.com> et <www.eurojante.com> Samuel Richard a commis des
actes de contrefagon des marques verbales de 1’Union européenne BMW
n°091835 et MINI n°0143909 et des marques semi-figuratives de 1’union
europeenne BMW n°091884 et MINIn°04319828 et porté atteinte 4 ces marques
renommeées, au préjudice de la société BMW,

Fait Interdiction & Samuel Richard d’importer, détenir, distribuer, offrir a la
vente et de vendre des jantes et insignes portant atteinte aux marques précitées,
sur le territoire de ’Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 euros
par infraction constatée passé un délai de quinze jours a compter de la
signification du jugement a intervenir,

Fait interdiction & Samuel Richard de faire usage des marques précitées, sur
quelque support que ce soit, et notamment sur les sites Internet
WWW.rs-import.com et www.eurojante.com pour promouvoir des jantes, sur le
territoire de I"'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par
infraction constatée passé un délai de quinze jours a compter de la signification
du jugement a intervenir,

Dit que Samuel Richard a commis a I’encontre de la société BMW France, des
actes constitutifs de concurrence déloyale,

Déboute la société BMW France de sa demande de dommages et intéréts en
réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

Rejette toute demande plus ample ou contraire jugée non fondée,

Condamne Samuel Richard aux dépens,
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Condamne Samuel Richard & payer aux société BMW et BMW France, une
indemnité pour frais irrépétibles de 10000 euros,

Autorise la SELAS Bardhele Pagenberg, avocats, arecouvrer directement contre
Samuel Richard ceux des dépens dont elle aurait fait I’avance sans en avoir re¢u
provision,

Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.

Fait a Paris le 06 janvier 2017

Le président
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