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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrét suivant :
COMM.
CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juin 2022
Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrétn® 413 F-D



Pourvoin®J 21-10.051

REPUBLIQUEFRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

1°/ la société Les Editions P Amaury, société anonyme, dont le siege est [Adresse 2], venant aux droits

de la société Intra-Presse,
2°/ la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siege est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-10.051 contre l'arrét rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de
Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant a la société Sport Co et marquage, société a

responsabilité limitée, dont le si¢ge est [Adresse 1], défenderesse a la cassation.

Les demanderesses invoquent, a l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrét.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le
Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe, de la SCP Alain
Bénabent, avocat de la société Sport Co et marquage, aprés débats en l'audience publique du 1o mai
2022 ou étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud,

conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financiere et économique de la Cour de cassation, composée des président et

conseillers précités, apres en avoir délibéré conformément 4 la loi, a rendu le présent arrét.



Faits et procédure

1. Selon larrét attaqué (Nancy, 29 septembre 2020), rendu sur renvoi apres cassation (chambre
commerciale, financiére et économique, 277 mars 2019, pourvoi n° 17-18.733), la société L'Equipe est
l'actuelle titulaire de la marque frangaise verbale « L'Equipe » n° 96 654 944, pour désigner divers
produits et services en classes 16, 25, 28, 38 et 41, déposée le 16 décembre 1996 par la société Intra-
Presse, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Les Editions P Amaury, et réguliérement

renouvelée depuis lors.

2. Les sociétés Intra-Presse et L'Equipe ont assigné la société Sport Co et marquage, titulaire de la
marque francaise semi-figurative « Equip'sport » n° 3 478 o11, déposée en couleurs, pour désigner
différents produits et services dans les classes 25, 28 et 41, notamment pour contrefagon par imitation
de la marque « L'Equipe ». La société Sport Co et marquage a formé une demande reconventionnelle
en déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque « L'Equipe », pour I'ensemble des
produits et services désignés en classes 25, 28 et 41, notamment, « Education ; formation ;

divertissement ; activités sportives et culturelles » en classe 41.
Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Les Editions P Amaury et LEquipe font grief & l'arrét de confirmer le jugement rendu
par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 avril 2014 en ce qu'il a prononcé la déchéance de
la marque « L'Equipe » n° 96 654 944, pour les produits et services d'éducation, formation,
divertissement et activités sportives et culturelles de la classe 41 de la classification internationale, a
compter du 4 avril 2008, condamné la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les
Editions P Amaury, et la société L'Equipe aux dépens et au paiement de la somme de 3 ooo euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la transmission, par les soins du

greffe, du dispositif de l'arrét a I'INPI et de les condamner aux dépens des deux procédures d'appel



ainsi qu'au paiement de la somme de 6 ooo euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile au titre des deux procédures d'appel, alors :

« 1°/ que l'usage d'une marque s'entend d'un usage conforme a la fonction essentielle de la marque, qui
est de garantir au consommateur ou 2 l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service,
en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre
provenance ; que cet usage peut étre le fait tant du titulaire de la marque que d'un tiers autorisé ; qu'en
1 \ A . ' . \ 1y . "
retenant en l'espéce que méme si la marque L'Equipe donne son nom 2 l'épreuve sportive les "10 km
pece q q quip P P
L'Equipe” et que la société L'Equipe a autorisé la société ASO a utiliser le terme L'Equipe "comme titre
de I'épreuve les "1o km L'Equipe’, cet usage de la marque ne vaut pas usage de celle-ci "pour une
activité sportive ou culturelle organisée par un tiers” mais, compte tenu de I'économie générale d'un
contrat de parrainage, “pour les produits réellement développés par son titulaire, ici des activités de
presse et de média” et en pronongant en conséquence la déchéance de la marque "L'Equipe” n° 96 654
944 pour les produits et services d'éducation, formation, divertissement et activité sportives et
culturelles de la classe 41, la cour dappel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations desquelles il résultait un usage de la marque "L'Equipe’, avec l'autorisation de son
titulaire, pour désigner une activité sportive ou culturelle, et a ainsi violé l'article L. 714-5 du code de la
propriété intellectuelle dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure 4 I'ordonnance n° 2019-

1169 du 13 novembre 2019;

2°/ qu'en affirmant que "le fait de faire de la publicité pour une marque au travers d'un contrat de
parrainage sportif constitue naturellement un usage de cette marque, cependant cet usage vaut pour les
produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et
non pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers” et que "la circonstance que la marque
donne son nom a I'épreuve sportive ne modifie pas I'économie générale du contrat de parrainage qui
exclut par sa nature méme lidée d'un usage de marque conforme a sa fonction essentielle” de garantie
d'origine, sans indiquer les raisons pour lesquelles, méme dans le cadre d'un contrat de parrainage ayant

pour but de faire la publicité de sa marque, l'usage, avec l'autorisation de son titulaire, de la marque



"L'Equipe” pour désigner la manifestation sportive les “10 km L'Equipe” organisée par la société ASO ne
permettait pas au public didentifier cette manifestation sportive en la distinguant dautres
manifestations du méme genre, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de

l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

4. L'arrét énonce qu'une marque fait I'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du code de la
propriété intellectuelle lorsqu'elle est utilisée conformément a sa fonction essentielle qui est de garantir

l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.

5. L'arrét observe également, s'agissant des différents usages d'une marque, que le contrat de licence
autorise le licencié a utiliser la marque pour développer une activité commerciale parmi celles visées a
l'enregistrement, moyennant le paiement d'une redevance, la marque étant ainsi exploitée par un tiers
autorisé¢ pour au moins un des produits ou services visés tel que précisé au contrat. Il releve quau
contraire, dans un contrat de parrainage ou partenariat sportif, le titulaire de la marque finance
l'organisation de la manifestation considérée en contrepartie de la possibilité d'apposer sa marque, ou
mieux, de lui donner son titre, afin de conférer a celle-ci une visibilité aupreés des participants et des
personnes intéressées a travers différents supports et médias qui diffusent ou relatent l'événement en
cause, assurant ainsi la publicité de sa marque pour les produits ou services quil développe lui-méme, et

non pour désigner une activité sportive qu'il exercerait ou commercialiserait.

6. L'arrét constate d'abord lutilisation du signe « L'Equipe » pour désigner un événement sportif, a
savoir une course intitulée « 10 km L'Equipe », organisée chaque année depuis le 19 juin 2011 par la
société Amaury sport organisation (la société ASO), filiale de la société Les Editions P Amaury, et
releve que la société L'Equipe indique, selon ses propres termes, étre le partenaire de la société
organisatrice, qu'elle a diiment autorisée 4 faire usage de la marque « L'Equipe » donnant son nom a

I'épreuve.



7. Larrét reléve ensuite, pour déterminer si, en autorisant la société ASO a utiliser le terme « LEquipe »
comme titre de l'épreuve en cause et dans la documentation qui accompagne et relate cette
manifestation, la société L'Equipe fait un usage de ce signe 4 titre de marque pour désigner une activité
sportive, comme elle le soutient, ou si elle réalise une opération de publicité pour son activité de presse
dans le cadre d'un contrat de parrainage sportif, dit « sponsoring », comme la société Sport Co et
marquage le prétend, que le contrat liant les deux sociétés n'a pas été versé aux débats et que dans leurs
conclusions du 24 avril 2015, les sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe indiquaient que « les
partenaires sportifs versent des sommes trés importantes pour pouvoir associer leur marque a celle de

l'événement sportif. »

8. Il retient enfin que si le fait de faire de la publicité pour une marque a travers un contrat de
parrainage sportif constitue un usage de cette marque, cependant, cet usage vaut pour les produits et
services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et non pour
l'activité sportive ou culturelle organisée par un tiers, ce dernier fit-il intégré au méme groupe de
sociétés, comme c'est le cas en l'espece. Il ajoute que la circonstance que la marque donne son nom 4
I'épreuve sportive ne modifie pas I'économie générale du contrat de parrainage qui exclut par sa nature

méme lidée d'un usage de marque conforme a sa fonction essentielle.

9. En I'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir un usage promotionnel
de la marque « L'Equipe » pour ses activités de presse et média dans le cadre d'un contrat de parrainage
sportif, c'est & juste titre et sans procéder par voie de simple affirmation, que la cour d'appel a retenu
quaucun usage sérieux de la marque « L'Equipe » n'était démontré pour les activités sportives et
culturelles, ni pour les activités, présentées comme similaires, d'éducation, de formation, de
divertissement et culturelles et qu'elle a, en conséquence, prononcé la déchéance partielle des droits du

titulaire de cette marque pour ces produits et services.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen



Enoncé du moyen

11. Les sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe font grief a l'arrét de dire que leur demande
tendant au prononcé de mesures de publication est irrecevable, alors « que devant la juridiction de
renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux regles qui sappliquent devant la
juridiction dont la décision est cassée ; que les parties peuvent ajouter en cause d'appel aux prétentions
soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément
nécessaire ; quen l'espece, les sociétés exposantes demandaient devant la cour de renvoi d'ordonner la
publication de l'arrét 4 intervenir, en faisant valoir quil s'agissait de l'accessoire de leurs demandes
devant la cour de renvoi ; quen retenant, pour la déclarer irrecevable, que cette demande est
‘manifestement hors de l'‘étendue de la présente saisine, (ce) point ayant dores et déja été
définitivement tranché”, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de publication de
l'arrét a venir n'était pas l'accessoire des demandes présentées par les sociétés exposantes devant elle, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 (lire 566) et 633 du code de

procédure civile. »
Réponse de la Cour

12. Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée.

PAR CES MOTIEFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les Editions P Amaury et LEquipe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés
Les Editions P Amaury et L'Equipe et les condamne 4 payer 4 la société Sport Co et marquage la

somme globale de 3 ooo euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiére et économique, et

prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrét

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour

les sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Les Editions P. Amaury et L'Equipe font grief a l'arrét attaqué d'avoir confirmé, par
substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 avril
2014 en ce quil a prononcé la déchéance de la marque LEQUIPE n° 96.654.944, pour les produits et
services d'éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles de la classe 41 de la
classification internationale, & compter du 4 avril 2008 et condamné la SAS Intra-Presse, aux droits de
laquelle vient la société Les Editions P. Amaury S.A. et la société L'Equipe SAS aux dépens et au
paiement de la somme de 3 coo euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile et ordonné la transmission, par les soins du greffe, du dispositif du présent arrét a
ITnstitut National de la Propriété Industrielle et de les avoir condamnées aux dépens des deux
procédures d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6 ooo euros sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile au titre des deux procédures d'appel ;

1°/ ALORS QUE l'usage d'une marque s'entend d'un usage conforme 4 la fonction essentielle de la
marque, qui est de garantir au consommateur ou a l'utilisateur final lidentité d'origine d'un produit ou
d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une
autre provenance ; que cet usage peut étre le fait tant du titulaire de la marque que d'un tiers autorisé ;
qu'en retenant en l'espéce que méme si la marque LEQUIPE donne son nom a lI'épreuve sportive les «
10 KM L'EQUIPE » (cf. arrét p. 8 § 2 in fine) et que la société L'Equipe a autorisé la société ASO a
utiliser le terme I'Equipe « comme titre de I'épreuve les « 1o KM LEQUIPE » » (cf. arrét p. 7§ 3), cet

usage de la marque ne vaut pas usage de celle-ci « pour une activité sportive ou culturelle organisée par



un tiers » mais, compte tenu de l'économie générale d'un contrat de parrainage, « pour les produits
réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média » et en pronongant en
conséquence la déchéance de la marque LEQUIPE n° 96.654.944 pour les produits et services
d'éducation, formation, divertissement et activité sportives et culturelles de la classe 41, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait un usage de la
marque L'EQUIPE, avec lautorisation de son titulaire, pour désigner une activité sportive ou
culturelle, et a ainsi violé larticle L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction,

applicable en la cause, antérieure a I'ordonnance n® 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « le fait de faire de la publicité pour une marque au
travers d'un contrat de parrainage sportif constitue naturellement un usage de cette marque, cependant
cet usage vaut pour les produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de
presse et de média, et non pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers » et que « la
circonstance que la marque donne son nom a I'épreuve sportive ne modifie pas I'économie générale du
contrat de parrainage qui exclut par sa nature méme l'idée d'un usage de marque conforme  sa fonction
essentielle » de garantie d'origine, sans indiquer les raisons pour lesquelles, méme dans le cadre d'un
contrat de parrainage ayant pour but de faire la publicité de sa marque, l'usage, avec l'autorisation de
son titulaire, de la marque LEQUIPE pour désigner la manifestation sportive les « 10 KM LEQUIPE
» organisée par la société ASO ne permettait pas au public d'identifier cette manifestation sportive en la
distinguant d'autres manifestations du méme genre, la cour dappel a statué par voie de simple

affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION

Les sociétés 'Equipe et Les Editions P. Amaury font grief a l'arrét attaqué de dire que leur demande

tendant au prononcé de mesures de publication sont irrecevables ;

ALORS QUIE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux

régles qui sappliquent devant la juridiction dont la décision est cassée ; que les parties peuvent ajouter



en cause dappel aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la
conséquence ou le complément nécessaire ; quen l'espece, les sociétés exposantes demandaient devant
la cour de renvoi d'ordonner la publication de l'arrét a intervenir, en faisant valoir quil s'agissait de
l'accessoire de leurs demandes devant la cour de renvoi ; quen retenant, pour la déclarer irrecevable,
que cette demande est « manifestement hors de I'étendue de la présente saisine, (ce) point ayant d'ores
et déja été définitivement tranché », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de
publication de l'arrét & venir n'était pas l'accessoire des demandes présentées par les sociétés exposantes

devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 633 du Code

de procédure civile.

§Composition de la juridiction : Mme Darbois (conseiller doyen faisant§
;fonction de président), SCP Alain Bénabent, SCP Thomas-Raquin, Leé
;Guerer, Bouniol-Brochier i

i Décision attaquée : Cour d'appel Nancy 2020-09-29 (Rejet)
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