REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’ APPEL DE PARIS
Pdle 5—Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 1718729 —N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HBL

Décision déférée ala Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Tribuna de Grande Instance de
PARIS—-RG n° 1516287

APPELANTE

Société X Y

Société de droit allemand

Agissant poursuites et diligences de ses représentants [égaux domiciliés és qualités audit siege
[--]

[...]

ALLEMAGNE
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Assistéede MeIsabelle MARCUSMANDEL del’ AARPI MANDEL PARIENTE ASSOCIES,
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COMPOSITION DE LA COUR :

L’ affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée
de:

Monsieur David PEY RON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillére
M. Frangcois THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté a |’ audience dans les conditions prévues a |’ article 785 du code de
procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
* Réputé contradictoire

* par mise a disposition de I'arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été préal ablement
avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de I’ article 450 du code de procédure
civile.

* signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier,
auquel laminute de ladécision a é&é remise par le magistrat signataire.

* k%

EXPOSE DU LITIGE

La société X Y, ci-aprés la société X, est une société de droit alemand de construction
automobile.

Elle détient plusieurs marques de I’ Union européenne et notamment :

1) lamarque verbale 'VW’ déposée le 20 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 2700623 qui
vise notamment des Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs piéces;
véhicules et leurs piéces, y compris automobile et leurs pieces; moteurs pour véhicules
terrestresen classe 12

2) lamarque dénominative 'GOLF déposee 1e 19 février 1998 et enregistrée sousle n® 751909
qui vise notamment des Véhicules (a I’ exception des voitures de golf) ; piéces de véhicules;
appareils de locomotion par terre, par air, ou par eau en classe 12 ;

3) la marque dénominative '"CRAFTER’ déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée sous le n°
2764819 qui vise notamment des V éhicules terrestres, aériens etou nautiques et leurs piéces, y
compris véhicules automobiles et |leurs pieces, moteurs pour véhiculesen classe 12 ;

4) lamarque dénominative 'NEW BEETLE’ déposéele 13 juillet 1998 et enregistrée sous le n®
891952 qui vise notamment des Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ains que leurs pieces, y compris véhicules automobiles et leurs pieces; moteurs pour
véhicules terrestres et leurs pieces ; automobiles et parties de ceux-ci ; moteurs pour véhicules
terrestres et parties de ceux-ci en classe 12.

Elle détient également des droits de dessins et modéles internationaux et notamment :



1) un modéle international désignant la France, dépose le 22 mai 1998 et enregistré sous le n°
046854 renouvelé le 22 mai 2013, portant sur la représentation d’ un phare avant de véhicule;

2) un modéle international désignant la France, déposé le 19 janvier 2004 et enregistré sous le
n° 064895, renouvelé le 19 janvier 2014, portant sur la représentation d’un phare avant de
véhicule;

3) un modéle international désignant la France déposé le 20 octobre 2006 et enregistré sous le
n° 068373, renouvelé le 20 octobre 2011, portant sur la représentation d' un phare arriere de
véhicule;

4) un modéle international désignant la France, déposé le 13 novembre 1996 enregistré sous le
n° 037400, renouvel € le 26 mars 2011, portant notamment sur lareprésentation d’ un pare-choc.

Lasociété X revendigue également sur ces model es déposés |a protection du droit d auteur.

Par courriel du 23 septembre 2015, la société X a été informée par la direction régionale des
douanes et droitsindirects de Bayonne de lamise en retenue réalisée par le service de labrigade
de surveillance intérieure de Pau de 19 articles pouvant étre des contrefacons de piéces
détachées de la marque X.

Le 7 octobre 2015, les douanes ont précisé que les articles avaient été trouvés dans les locaux
de lasociété SPAC.

Lasociété SPAC est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAU depuis
le 10 octobre 2013, avec pour activité le négoce de pieces détachées de véhicul es automobiles.

Le 13 octobre 2015, la société X a été autorisée par ordonnance sur requéte du président du
tribunal de grande instance de Paris, a faire procéder a des opérations de saisie-contrefacon,
d'une part, au sein des locaux des douanes ou les marchandises étaient retenues et, d’ autre part,
au siege socia et dansleslocaux de la société SPAC.

Les opérations de saisie-contrefacon ont été effectuées le 16 octobre 2016.

Le procés-verbal établi lors des opérations réalisées dans les locaux des douanes indique que
I"huissier instrumentaire a procédé a |’ ouverture de cartons marqués 'DEPO AUTO LAMP
TAIWAN’ desquelsil asorti cing phares avant portant la mention ‘Made in Taiwan DEPO' et
un feu arriere.

Lors des opérations réalisées dans les locaux du siege social de la société SPAC a Mourenx
(64150), I’ huissier instrumentaire s est fait remettre par le gérant huit factures établies entre le
19 mars 2014 et le 30 septembre 2015 par la société espagnole JUMASA. Lors des opérations
poursuivies dans un établissement de la société SPAC a Lons (64140), I’ huissier a dénombré
33 factures de la société JUMASA établies entre le 11 novembre 2013 et le 15 février 2015.

Le 30 octobre 2015, lasociété X, afait procéder aun constat d’ huissier sur les sitesinternet des
sociétés DEPO AUTO et JUMASA.



Estimant que les piéces détachées litigieuses ont été fabriquées a Taiwan et exportées vers
I” Espagne par la société de droit taiwanais DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL (ci-apreés, la
société DEPO AUTO) auprés de la société de droit espagnol JUMASA, puis introduites en
France par lasociété JUMASA et livrées ala société francaise SPAC qui lesrevend, la société
X, par exploits des 6, 12 et 13 novembre 2015, a assigné cestrois sociétés devant le tribunal de
grande instance de Paris en contrefacon de ses dessins et modéles, droits d’ auteur et marques,
ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement rendu le 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a:

« dit qu’ en introduisant en France, en vendant et en détenant des produits constituant la copie
servile de pieces détachées sur lesguelles lasociété X est titulaire de droits d’ auteur et de droits
de modéles internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 0683 73, 037400, les
sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefagon dans les termes des articles
L. 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

 condamné in solidum les sociétés SPAC et JUMASA a payer alasociété X |lasomme totale
de 1 300 euros au titre du préjudice subi pour ces actes de contrefagon de droits d’ auteur et de
modéles,

« débouté la société X de |’ ensemble de ses autres demandes,

* débouté la société SPAC de sa demande de garantie des condamnations prononcées a son
encontre,

* débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre del'article
700 du code de procédure civile,

 condamné in solidum les sociétés SPAC et JUMASA aux dépens et au paiement ala société
X de la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de I’ article 700 du code de procédure
civile.

Le 11 octobre 2017, la société X ainterjeté appel de ce jugement.

Dans ses derniéres conclusions numérotées 4 transmises le 7 juin 2019, la société X demande
alacour :

* de confirmer lejugement encequ’il a:

* jugé gu’ en introduisant en France, en vendant et en détenant des produits constituant la copie
servile des piéces détachées sur lesquelleslasociété X est titulaire de droits d’ auteur et de droits
découl ant de dépbts de modél esinternationaux désignant laFrance n° 046854, 064895, 068373,
037400, les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefacon dans les termes
desarticlesL. 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,



* débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre de |’ article
700 du code de procédure civile,

o d’'infirmer le jugement pour le surplus et statuant a nouveau :

* de juger qu’ en fabriquant, en important, en offrant en vente, en vendant et en détenant des
produits constituant la copie servile des piéces détachées sur lesguelles la société X est titulaire
de droits d’ auteur et de droits découlant de dépbts de modéles internationaux désignant la
France n° 046854, 064895, 068373, 037400, les sociétés SPAC (prise en la personne de son
liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO se rendent coupables de contrefagon dans les
termes des articles L. 335-2et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle,

* de juger qu’ en fabriquant, en important, en offrant en vente, en vendant et en détenant a ces
fins des piéces détachées de véhicules reproduisant les marques 'VW'’ n° 2700623, 'GOLF n°
751909, 'CRAFTER’ n° 2764819 et 'NEW BEETLE' n° 891952 de la société X, les sociétés
SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO serendent
coupabl es de contrefacon danslestermesdes articles L.713-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle et des articles 9 et 14 du Reglement (CE) n° 2072009,

* de juger que les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA
et DEPO AUTO se rendent également coupables d’ actes distincts de concurrence déloyale au
prégudice de lasociété X danslestermesdel’ article '1141" et suivants du code civil,

en conséguence :

« de faire interdiction aux sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable),
JUMASA et DEPO AUTO de poursuivre la fabrication, I'importation et la commercialisation
des produits contrefaisants etou constitutifs de concurrence déloyale, sur tout le territoire de
I’Union européenne, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, a compter de la
signification del’ arrét aintervenir, I’ infraction s'entendant de lafabrication, la détention, dela
mise en vente ou de la vente d’ un objet contrefai sant et/ou constitutif de concurrence déloyale,
et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée deux mois a compter de la
signification de I’ arrét aintervenir,

* de faire interdiction aux sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable),
JUMASA et DEPO AUTO defaire usage, sous quel que forme que ce soit et de quelque maniere
gue ce soit, des marques 'VW’ n° 2700623, 'GOLF n° 751909, 'CRAFTER’ n° 2764819 et
'NEW BEETLE’ n° 891952 de la société X, sur tout |e territoire de I’ Union européenne, sous
astreinte de 1 000 € par infraction constatée, acompter de lasignification del’ arrét aintervenir,
et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée deux mois a compter de la
signification de I’ arrét aintervenir,

* de condamner in solidum les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable),
JUMASA et DEPO AUTO alui verser :

* lasomme de 60 000 € atitre de dommages et intéréts au titre des faits de contrefagon,
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* lasomme de 50 000 € atitre de dommages et intéréts au titre de la concurrence déloyale,

d ordonner la publication de I’ arrét aintervenir in extenso ou par extraits, sur les sites Internet
des sociétés SPAC, JUMASA et DEPO AUTO accessibles par les noms de domaine :
http:www.spac-pi eces-auto.com, http:www.jumasa.es, http:www.depo.com.tw et

* http:www.depoautolamp.com, dans cing journaux ou périodiques, aux frais in solidum des
sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO,
au choix de la société X, le colt de chaque insertion ne devant toutefois pas dépasser 5000 €
hors taxes,

en tout état de cause :

* de débouter |es sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et
DEPO AUTO del’ ensemble de leurs demandes,

* de les condamner in solidum alui verser la somme de 80 000 € sur le fondement de I’ article
700 du code de procédure civile,

* de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront
notamment les frais de la saisie-contrefacon et les frais des constats du 30 octobre 2015 et du
30 novembre 2018.

Dans ses uniques conclusions transmises le 10 avril 2019, la société JUMASA demande ala
cour :

atitre principal :

* de confirmer le jugement sauf en ce qu’il I’acondamnée a payer ala société X les sommes de
1 300 € autitre du préudice subi pour lesfaitsde contrefagon de droit d’ auteur et de contrefagon
de modéles et de 2 000 € sur le fondement de I’ article 700 du code de procédure civile,

¢ deleréformer et statuant a nouveau :

* de déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande nouvelle de dommages
intéréts de la société X portant sur 'les pieces, objet des factures de la société JUMASA saisies
des 7 pieces litigieuses,

* dejuger quelasociété X n’ apporte pas lapreuve de lavente des pieces arguées de contrefagon
par la société JUMASA alasociété SPAC,

* de juger que la société X n’apporte pas la preuve de lalivraison et de la diffusion en France
des piéces arguées de contrefacon par |a société JUMASA,

* de débouter la société X de toutes ses demandes,


http://www.spac-pieces-auto.com
http://www.jumasa.es
http://www.depo.com.tw
http://www.depoautolamp.com

* de condamner la société X alui payer la somme de 20 000 € au titre de I’ article 700 du code
de procédure civile,

* atitre subsidiaire, dans le cas ou par impossible une quelconque faute pourrait étre retenue a
son encontre, et constatant le peu d’'importance du préudice portant sur quelques centaines
d euros et du prochain changement annonceé de lalégislation en lamatiére, de réduire dans des
proportions importantes |e montant des condamnations sollicitées par la société X et au pire de
confirmer le jugement ayant accordé 1 300 € de dommages intéréts ala société X.

Dans ses derniéres conclusions numérotées 3 transmises le 25 juin 2019, la société DEPO
AUTO demande alacour :

« de confirmer lejugement en toutes ses dispositions sauf en cequ'’il I’ adéboutée de sademande
fondée sur |’ article 700 du code de procédure civile et de sa demande de procédure abusive,

statuant a nouveau :
— atitre principa et liminaire:

» de constater que la société DEPO AUTO n’a pas introduit ni vendu en France les modéles de
pieces détachées, objets du présent litige,

* de prononcer en conséguence samise hors de cause et de débouter lasociété X del’intégralité
de ses demandes formulées tant au titre de son action de contrefacon (dessins et modeles,
marques, droit d’ auteur) qu’ au titre de son action en concurrence déloyale et parasitaire,

— subsidiairement,
— sur ledroit d’ auteur :

* de déclarer irrecevable la société X en son action fondée sur les Livres| et |11 du code de la
propriétéintellectuelle danslamesure ou elle nejustifie pas de latitul arité de ses droits d’ auteur
sur des modéles revendiqués et de la débouter en conséquence de ses demandes formées a ce
titre,

* de juger que la société X ne justifie pas de I’ originalité de ses modéles revendiqués au titre
desLivres| et 111 du code de la propriété intellectuelle et de la débouter en conséquence de ses
demandes formeées a ce titre,

« infiniment subsidiairement, de constater que la société DEPO AUTO n’'a pas fabriqué de
model e de pare-choc destiné a étre apposé sur le modele NEW BEETLE' delasociété X et de
débouter en conséquence la société X de ses demandes formées sur le modéle de pare-choc
'NEW BEETLE!,

« encore plus subsidiairement, de constater que la société X ne justifie pas de la réalité de son
préudice,



— sur lesdessins et modeles :

* de débouter la société X de sa demande formulée au titre de la contrefagcon de son dessin et
modeéle international désignant la France n°037400 déposé le 13 novembre 1996 (modéle de
pare-chocs),

« infiniment subsidiairement, de constater que la société X ne justifie pas de la réalité de son
préudice,

— sur les marques communautaires :

* de constater que I’ utilisation sur les étiquettes des signes'NEW BETL', 'GOLF et VW’ n’est
pas imputable alaDEPO AUTO et de débouter en conségquence la société X de ses demandes
de contrefagon formulées au titre de la contrefagon de ses marques communautaires 'NEW
BEETLE n°891952, VW' n°1354216 et '"GOLF n°751909,

* de juger que I’ utilisation par la société DEPO AUTO des signes 'GLF V' et 'CRAFTER’ sur
des étiquettes ou sur son site internet constitue un usage nécessaire au sensde I’article L. 713-
6 du code de la propriété intellectuelle pour indiquer la destination des piéces détachées, en
I’ absence de tout risgue de confusion,

* de débouter la société X de ses demandes formul ées au titre de la contrefagon de ses marques
communautaires 'CRAFTER’ n°2764819, 'GOLF n°751909, VW’ n°2700623, 'NEW
BEETLE' n°891952,

« infiniment subsidiairement, de constater que la société X ne justifie pas de la réalité de son
préudice,

— sur laconcurrence déloyale et parasitaire :
 de constater que la société DEPO AUTO n'a commis aucune faute susceptible d'étre
sanctionnée sur |e fondement de I’ article 1240 du code civil et de débouter la société X de son

action en concurrence déloyale et parasitaire,

« infiniment subsidiairement, de constater que la société X ne justifie pas de la réalité de son
prgudice;

en conséquence,

* de débouter la société X del’intégralité de ses demandes,
* et delacondamner alui régler :

* lasomme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,

* lasomme de 55 000 euros au titre de I article 700 du code de procédure civile.



La société SPAC, qui fait I'objet d’ une liquidation amiable, n’a pas constitué avocat. Les
conclusions de lasociété X lui ont été signifiées, en la personne de son liquidateur amiable, M.
Z A, le19juin 2019.

L’ ordonnance de cl6ture a été rendue le 2 juillet 2019.
MOTIFS DE L' ARRET

En application des dispositions de I’ article 455 du code de procédure civile, il est expressément
renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions
écrites qu’ elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la demande de mise hors de cause de la société talwanaise DEPO AUTO

La société DEPO AUTO sallicite atitre principal sa mise hors de cause pour I'intégralité des
griefs qui lui sont adressés. Elle fait valoir gu’ elle n’a aucune responsabilité dans lamise sur le
marché en France des articles litigieux saisis dansleslocaux des douanes, qu’ elle est étrangére
alavente réalisée en France entre les sociétés JUMASA et SPAC, n’ ayant pas importé, vendu,
mis en circulation ni introduit en France de modeles de piéces détachées, qu’ elle était en droit
delivrer des model es de pi éces détachées non agréées par X en Espagne eu égard alalégisation
en vigueur dans ce pays et que le critére imaginé par |’ appelante de la connaissance qu’ elle
aurait eue de ladestination finale des produits litigieux est sans objet et vise a faire condamner
devant une juridiction frangai se une vente licite en Espagne.

La société X soutient que la responsabilité de la société DEPO AUTO doit étre retenue, celle-
ci ayant participé ala commission des actes de contrefacon de ses modél es internationaux, des
droits d'auteur qu'elle détient sur les phares et pare-choc en cause et de ses marques
communautaires, aussi bien qu'a la commission des actes de concurrence déloyale et
parasitaire. Elle fait valoir que la société DEPO AUTO afabriqué les piéces contrefai santes et
participé a leur importation en France, son implication éant démontrée par la mention de son
nom sur les phares et |es emballages contenant |es piéces contrefai santes saisies en douane, et
gu'il existe un lien de connexité évident entre les agissements de la société taiwanaise et les
actes d’'importation de piéeces détachées contrefai santes en France commis par les deux autres
sociétés qui ne se seraient jamais produits sans la participation du fabricant et fournisseur des
pieces contrefaisantes qui aeu un réle causal et contribué alaréalisation de son dommage subi
en France. Elle argue en outre que la société DEPO AUTO avait connaissance de la destination
finale, en France, des pieces litigieuses (au sens de I’ article 42 de la Convention de Vienne du
11 avril 1980 relative ala vente international e de marchandises), les sociétés DEPO AUTO et
JUMASA entretenant d’ étroites relations d affaires et le fabriquant ayant fait remplir un
formulaire au distributeur espagnol lui demandant expressément dans quels paysil envisageait
de distribuer les produits. En ce qui concerne plus particulierement la contrefacon de marques,
ellefait valoir quelaresponsabilité de la société DEPO AUTO résulte de lareproduction de ses
marques a |’ identique ou dans une forme abrégée sur les étiquettes apposees sur les produits
contrefaisants et portant le nom de DEPO AUTO et de la reproduction de ses marques sur les
sites internet www.depo.com.tw ou www.depoautolamp.com.
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Ceci étant expose, c'est a juste raison que le tribunal aretenu qu’il n’ éait compétent al’ égard
de la société taiwanaise DEPO AUTO que pour les actes qu’ elle aurait commis en France ou
pour sa participation a des actes commis en France 'a condition que les demandes soient liées
entre elles par un rapport si éroit qu'il y aintérét alesinstruire et ales juger en méme temps
afin d'éviter des solutions qui pourraient étre inconciliables si les causes étaient jugées
séparément’ (article 6-1 du réglement CE n° 442001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et I'exécution des décisions en matiere civile et
commerciae).

Il n’est pas contesté, comme le tribunal I’ a relevé, que la société taiwanaise DEPO AUTO a
livré en Espagne des pieces détachées a la société espagnole JUMASA sans étre jamais en
relation directe avec la société francaise SPAC. Aucun acte dimportation ou de
commercialisation en France n’est démontré a son encontre. Le tribunal aretenu a juste raison
a cet égard gue le fait que des cartons contenant les pieces litigieuses ou les pieces litigieuses
ellessmémes mentionnent 'DEPO’ ou 'DEPO AUTO'’ fournit une indication sur la provenance
des marchandises litigieuses mais aucune sur la maniére dont elles sont arrivées en France. La
société DEPO AUTO produit en outre | attestation de sa présidente qui indique que la société
n'aplus d activité sur le marché francais depuis 2006. Par ail l eurs,lessitesintern
etdelasociétéDEPOAUTO(www.depo.com.twetwww.depoautolamp.com)
sont en anglais ou en taiwanais et il N’ apparait pas d évidence gu'il s’ agisse de sites marchands
permettant de commander |les produits qui y sont exposés (pieces 18 et 46 de la société X), de
sorte qu’il ne peut étre considéré que ces produits seraient destinés a un public francais.

Il est constant que I’ Espagne, au contraire de la France, a introduit dans son droit interne la
disposition del’ article 14 deladirective 98 71CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique
des dessins ou modéles qui prévoit : 'Jusqu’ ala date d’ adoption des modifications apportées a
la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de
I"article 18, |es Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes
relatives a I utilisation du dessin ou modéle d’ une piéce utilisée dans le but de permettre la
réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent
des modifications a ces dispositions que si |’objectif en est de libéraliser le marché de ces
pieces. Cette disposition, dite 'clause de réparation’, autorise en Espagne (ains que dans
d autres pays européens) la fabrication, la vente, la distribution et I’importation de piéces
détachées non agréées par les constructeurs automobiles. La vente et I'importation en Espagne
des marchandises litigieuses par la société taiwanaise DEPO AUTO auprés de la société
espagnole JUMASA entrent donc dans |’ application de cette disposition.

En conséguence, la circonstance que la société DEPO AUTO setrouve au 'premier échelon’ du
circuit commercia ayant abouti al’importation et a la détention en vue de la vente en France
des piéces litigieuses ne suffit pas pour retenir sa responsabilité, dés lors qu'ele a pu
régulierement vendre et livrer en Espagne les marchandises litigieuses a la société espagnole
JUMASA et que, comme il a été dit, aucun acte d’importation ou de commerciaisation en
France n’est démontré a son encontre. Pour ces mémes raisons, est aussi inopérant pour retenir
sa responsabilité le lien de connexité qui résulterait de I’identité des droits de propriété
intellectuelle et des produits invoqués par la société X al’encontre des trois sociétés mises en
cause.
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Par ailleurs, lesfaits commis en Espagne par lasociété DEPO AUTO étant licites, ils ne peuvent
étre constitutifs d’ actes de contrefacon et la société X argue donc vainement qu’ au titre du droit
des marques, en application notamment de I’ article 98-1 du réglement 2072009 sur la marque
de I’'Union européenne ( 'Un tribuna des marques communautaires dont la compétence est
fondée sur I'article 97, paragraphes 1 a 4, est compétent pour statuer sur : @) les faits de
contrefagon commis ou menagant d’ étre commis sur |e territoire de tout Etat membre'), le juge
francais est compétent pour statuer sur les faits de contrefagon de marque commis par les
sociétés JUMASA et DEPO AUTO sur leterritoire de tout Etat membre, et donc sur leterritoire
de I’ Espagne.

Enfin, laconnaissance par lasociéé DEPO AUTO deladestination finale, en France, des pieces
détachées litigieuses n'est pas suffisasmment démontrée par le fait que cette société est en
relations d’ affaires établies avec |a société JUMASA et qu’ elle fait remplir a ses distributeurs
un formulaire ou ceux-ci sont invités a indiquer les pays dans lesquels ils envisagent de
distribuer ses produits. En effet, d'une part, la société JUMASA distribue les produits de
nombreux autres fabricants et, d’autre part, le formulaire versé au débats est un document
vierge, non susceptible de démontrer que la société DEPO AUTO était réellement informée de
ce que les pieces fournies ala société JUMASA éaient destinées au marché francais.

Dans ces conditions, la société DEPO AUTO ne peut étre considérée comme |’ auteur d’ actes
de contrefagon ou méme de concurrence déloyale et parasitaire commis au pré§udice de la
sociéte X.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société X de I’ensemble de ses
demandes dirigées contre la société DEPO AUTO.

Sur larecevabilité des demandes de la société X en ce qu’ elles portent sur les piéces détachées
contrefai santes vendues a la société SPAC entre 2013 et 2015, telles qu’ elles apparai ssent sur
les factures annexées au proces-verbal de la saisie-contrefacon réalisée dans les locaux de la
société SPAC

Auvisadel’ article 564 du code de procédure civile, lasociété JUMASA soulével’irrecevabilité
de ces demandes de la société X en ce qu’ elles seraient nouvelles en cause d’ appel .

Lasociété X objecte ajuste raison que les ventes de piéces détachées litigieuses effectuées ‘au
moins depuis 2013" étaient invoquées dans ses ecritures de premiere instance (conclusions de
premiereinstance signifiéesle 9 février 2017, pages 46 et 64) au terme desquelles elle présentait
des demandes formulées en termes généraux (page 67) susceptibles d’inclure les ventes
réalisées entre 2013 et 2015. Les demandes ne sont donc pas nouvelles en cause d’ appel.

En tout état de cause, ces demandes qui tendent aux mémes fins que celles soumises au premier
juge et qui sont en sont |” accessoire ou | e compl ément sont recevabl es en application des articles
565 et 566 du code de procédure civile.

Lafin de non-recevoir présentée par la société JUMASA seradonc rejetée.

Sur la contrefacon des dessins et model es internationaux désignant la France de la société X
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Lasociété X soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefagon
en introduisant, en vendant et en détenant en France des piéces détachées constituant la copie
servile de piéces sur lesquelles elle détient des modél es internationaux désignant la France. Elle
incrimine ainsi lareproduction al’identique de ses modél es de phares n° 046854 (phare avant),
n° 064895 (phare avant), n° 068373 (phare arriére) et n° 037400 (pare-choc) par les pieces
saisies, mais aussi la vente et la livraison de piéces détachées contrefai santes réalisées entre
2013 et 2015 par la société JUMASA, telles qu’ elles apparai ssent sur les factures annexées au
proces-verbal delasaisie-contrefacon réalisée dansleslocaux dela société SPAC (soit un pare-
choc, deux phares avant et deux phares arriere), et la présentation et I’ offre ala vente de piéces
détachées contrefai santes sur le siteinternet de la société JUM A SA www.jumasa.es qui redirige
versle site www.jumasa.comfr en francgais et accessible depuisla France. Ellefait valoir quela
société JUMASA a sciemment vendu et livré en France a la société SPAC les sept piéces
retenues par les douanes, son implication étant confirmeée par la présence sur tous les cartons
d’ une étiquette portant la dénomination 'JUMASA’ et d'une série de chiffres correspondant a
des références de produits identiques aux modeles litigieux présentés sur ses sitesinternet. Elle
soutient que la société JUMASA connaissait parfaitement la destination des produits litigieux
déslorsqu’ elle entretient des liens commerciaux étroits avec lasociété SPAC et édite, acetitre,
depuis plusieurs années des factures adressées au siége de la société SPAC en France.

Lasociété JUMASA conteste tout acte de contrefacon. Elle argue, de premiere part, qu'il n’est
pas démontré que les sept pieces litigieuses saisies proviennent de chez elle, le constat
d huissier éant insuffisamment précis et ne permettant pas de lui en attribuer I’ origine des lors
gue les noms de trois expéditeurs différents apparai ssent sur les cartons d’ emballage des phares
(le pare-choc étant sans carton), et qu’il n’ est pas établi que les modéles concernés par lesventes
réalisées entre 2013 et 2015 soient des modéles contrefaisants. Elle avance, de deuxiéme part,
que le peu de pieces qu’ elle vendait ponctuellement ala société SPAC étaient livrées et retirées
en Espagne, (dans un entrep6t situé a Lezo, en pays basgue espagnol, soit a proximité de la
frontiére francaise et non loin du siege delasociété SPAC) ou le commerce des piéces détachées
adaptables pour automobiles de toutes marques est Iégal, la preuve que les piéces litigieuses
aient été livrées par elle en France n’ étant pas rapportée et ne pouvant résulter de la mention
sur des factures saisies 'Por mediacion de nuestros medios. Elle avance, de troisiéme part, que
s elle n’ignorait pas vendre des piéces détachées a une société francaise, il ne peut étre
considéré qu’ elle connaissait la destination et I’ utilisation qui seraient faites de ces pieces par
la société SPAC, la société francai se pouvant parfaitement les destiner a des marchés étrangers
a la France. Enfin, elle prétend que si son site www.jumasa.comfr s adresse a un public
francophone, il ne vise 'en aucune maniére' un public francais.

En application des dispositions del'article 781 del'acte de La Haye du 28 novembre 1960, pris
dans le cadre de I’arrangement de La Haye, I’ enregistrement international produit ses effets
dans chacun des Etats désignés par e déposant et la protection est régie par les dispositions de
laloi nationale.

L’ article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La protection conférée par
I’ enregistrement d’un dessin ou modéle s' éend a tout dessin ou modéle qui ne produit pas sur
I’ observateur averti uneimpression visuelle d’ ensemble différente’. L’ article L. 513-4 du méme
code prévoit que 'Sont interdits, a défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modéle,
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la fabrication, I’ offre, la mise sur le marché, I'importation, I’exportation, I’ utilisation, ou la
détention a cesfins, d' un produit incorporant le dessin ou model€'.

Les droits de la société X sur les quatre modéles internationaux désignant la France sus
mentionnés ne sont pas contestés.

Il n"est pas davantage contesté que les phares et pare-choc retenus par les douanes dans les
locaux de la société SPAC constituent lareproduction al’identique des modél es i nternati onaux
désignant la France invoqués par la société X.

C'est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’ en droit, que la cour adopte, que les
premiersjuges ont retenu que la société SPAC, qui aimporté et détenu sur le territoire francais,
sans |’ autorisation delasociété X, les objets saisis dans leslocaux des douanes (5 phares avant,
1 feu arriere et un pare-choc) s’ est rendue I’ auteur d’ actes de contrefacon de dessins et modeles
internationaux désignant la France au préjudice de cette derniere.

En outre, comme le soutient la société X, doivent étre retenues al’ encontre de la société SPAC
les commandes et achats de piéces contrefai santes effectués aupres dela société JUMASA entre
2013 et lejour delasaisie-contrefacon (16 octobre 2015), telsque révél és par lesfactures saisies
dans ses locaux et concernant : un pare-choc NEW BEETLE (facture du 24 octobre 2013), un
phare avant GOLF V (historique détaill € des commandes du 8 septembre 2015), un phare avant
de GOLF IV (facture du 31 janvier 2015), deux phares arriere de CRAFTER (factures des 31
juillet 2014 et 15 juillet 2014). Ces cing pieces détachées mentionnent les mémes références,
numeéros et modéle de véhicule, que celles contrefai santes saisies en douane, ce qui conduit a
considérer qu’ elles sont identiques a ces derniéres.

En ce qui concerne la responsabilité de la société espagnole JUMASA, alors que laretenue en
douane est intervenue dans les locaux de la société SPAC en France et non au moment de
I"importation des marchandises, I'importation et la livraison des produits en France par la
soci été espagnole ne se trouvent pas suffisamment démontrées par la présence sur les factures
saisies de |’ adresse en France de la société SPAC et de la mention 'Por mediacion de nuestro
medios, le tribunal ayant relevé que la société SPAC ne contestait pas |a version de la société
JUMASA selon laguelle la société francaise, basée a Lons prés de Pau, était venue prendre
livraison des marchandises en Espagne, et ayant pertinemment estimeé que les factures établies
par la société JUMASA et destinées a la société SPAC ne donnaient aucune indication sur la
maniére dont |es marchandises étaient arrivées en France, ni sur |I’identité de I’importateur. Le
grief d’ importation ne peut donc étre retenu a |’ encontre de la société JUMASA, comme en a
jugéletribunal.

En revanche, la cour ne fait pas sienne |’ analyse du tribunal selon laquelle la société JUMASA
acommis des faits de contrefacon des modél es de la société X en vendant les piéces litigieuses
alasociété francaise SPAC danslamesure ou elle 'savait pertinemment' que ces piéces étaient
destinées au marché francais. La société JUMASA objecte, en effet, a juste raison gu’il n’est
pas démontré qu’' elle connaissait la destination finale des piéces contrefaisantes, la société
SPAC pouvant les destiner a des marchés étrangers a la France, et notamment & des marchés
étrangers francophones (pays du Maghreb ou de certains pays d’ Afrique, Suisse, Belgique...) —
puisgu’il est acquis que le site www.jumasa.es redirige vers le site www.jumasa.comfr rédigé
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en francais -, le ssimple transit des marchandises sur le territoire frangais ne portant alors pas
atteinte aux droits de modéles de la société X. La connaissance que la société JUMASA aurait
eue de ce que la France était la destination finale des produits litigieux ne peut résulter de la
simple mention de I’ adresse en France de la société SPAC figurant sur les factures qu'elle a
établies ni du fait qu’elle entretenait des liens commerciaux étroits avec cette derniére.

Pour ces mémes raisons, ne peuvent étre retenues al’ encontre de la société JUMASA les cing
ventes alasociété SPAC qu' elle aréalisées entre 2013 et le jour de la saisie-contrefacon opérée
dans ses locaux de la société SPAC, telles qu’ elles sont révél ées par les factures saisies.

Par alleurs, si le site internet de la société JUMASA www.jumasa.es, qui redirige vers le site
www.jumasa.comfr, lequel est rédigé en francais et accessible depuis la France puisque
I"huissier de justice requis par la société X a pu y accéder depuis son étude a Paris (piéce 46),
présente et propose alavente les phares référencés 38015551 et 38325550, la société JUMASA
argue sans pouvoir étre utilement démentie que ce site est destiné aun public francophone mais
non au public francais. De fait, comme le tribunal I'a retenu, il n'est pas démontré gue des
pieces contref ai santes pui ssent &re commandées pour étre livrées en France depuis ce site, cette
démonstration ne pouvant résulter du seul fait que le site ne comporte pas d exclusion
territoriale expresse pour la France et qu'il comporte un onglet destiné a aux clients, au
demeurant recouvert de termes en espagnol (‘acceso clientes) au contraire du reste du site qui
est en francais. L’ affirmation de la société appel ante selon laquelle 1a soci été SPAC passait ses
commandes sur ce site n’ est pas vérifiée.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il adit que la société SPAC acommis
des actes de contrefacon des modéles internationaux désignant la France de la société X mais
infirmé en ce qu'il adit que la société JUMASA a commis de tels actes.

Sur la contrefagon de droits d auteur sur les phares avant, feu arriére et pare-choc revendiqués
par la société de la société X

Lasociété X soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefagon
des droits d’ auteur qu’elle détient sur les phares et pare-choc en cause, demandant que leur
responsabilité soit retenue, non seulement pour les sept piéces saisies en douane, mais
également pour les cing pieces vendues a la société SPAC entre 2013 et 2015 telles qu’elles
ressortent des factures saisies dans les locaux de cette derniere et pour la représentation des
oeuvres revendiquées sur le site internet de la société JUMASA.

La société JUMASA s oppose a ces demandes pour les mémes moyens de défense que
précédemment exposés.

La protection au titre du droit d’ auteur des pieces détachées revendiquées par la société X n'est
pas contestée par la société JUMASA et est justifiée par |’argumentation et les pieces que
fournit la société appelante (pages 35 a 44 de ses conclusions).

Selon I'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de I’ auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite. Il en est de méme pour la traduction, |'adaptation ou la
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transformation, I’ arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé gquelconque'. Par
ailleurs, I'article L. 335-3 alinéa 1 du méme code prévoit que constitue un délit de contrefagon
'toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’ une oeuvre
de |’ esprit en violation des droits de |’ auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par laloi'.

La société SPAC en important et détenant sur le territoire francais, sans I’ autorisation de la
société X, les sept piéces saisies dans les locaux des douanes et les cing piéces acquises de la
société JUMASA entre 2013 et le jour delasaisie-contrefacon, qui constituent toutes des copies
serviles des phares et pare-choc sur lesquels la société X détient des droits d’auteur, a
nécessairement reproduit et diffusé ces produits et commis des actes de contrefagon de droits
d’auteur au préjudice de la société appel ante.

Pour les raisons qui viennent d’étre exposées, la société JUMASA ne peut étre considérée
comme |’ auteur de tels actes.

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce gu’il adit que la société SPAC acommis des
actes de contrefacon des droits d’ auteur détenus par la société X sur les phares et pare-choc
revendiqués maisinfirmé en ce qu’il adit que la société JUMASA acommis de tels actes.

Sur la contrefagon des marques de |’ Union européenne de la société X

La société X soutient que les sociétés SPAC et JUMASA, en reproduisant ses marques 'VW',
'‘GOLF, 'CRAFTER’ et 'NEW BETTLE’' sur leurs emballages, factures, sites internet, pour
vendre des produits contrefai sants, se sont rendues coupabl es de contrefagon au sensdesarticles
L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles 9 et 14 du réglement
(CE) n° 2072009. Ellefait vaoir que le comportement de la société JUMASA, qui a appose ses
marques 'GOLF et 'VW’ sur des étiquettes placées sur les cartons contenant les produits
contrefaisants qu’ elle a vendus en France, créant ainsi un risgue de confusion dans I’ esprit du
public quant a leur origine, reléve de la compétence du juge frangais en raison du lien de
connexité évident entre les demandes dirigées contre cette société et celles présentées contre la
société SPAC (mémes marques, mémes produits et emballages, méme acte d’'importation,
méme dommage) et, en tout état de cause, en application du réglement n° 207209 sur lamarque
de I’Union européenne qui rend le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer
sur des agissements commis par des sociétés étrangéres sur le territoire de tout Etat membre,
dont I’ Espagne. Elle fait valoir que la société JUMASA a, de plus, reproduit al’identique ses
guatre marques sur des factures adressées a la société SPAC pour la livraison en France des
pieces contrefai santes, qu’ elle aégalement reproduit lesmarques'GOLF, 'CRAFTER’ et 'NEW
BETTLE' sur sessitesinternet, notamment sur le site en frangais et accessible depuisla France
www.jumasa.comfr, pour désigner des pieces détachées automobiles et qu’ elle aen tout état de
cause reproduit et fait la promotion sur ce site des produits contrefaisants aupres du public
francais, ce qui suffit a caractériser la contrefacon de marques. La société X fait valoir que la
société SPAC a importé et détenu des produits contrefaisants identifiés grace aux marques
'‘GOLF, 'CRAFTER', 'VW' apposées sur les emballages, ce qui constitue un usage desdites
marques dans la vie des affaires, sanctionné au titre de la contrefagon de marque.

La société JUMASA s oppose a cette argumentation les mémes moyens de défense que
précédemment exposes.
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En vertu de I’article 9 du réglement n° 2072009 sur la marque de I’ Union européenne, 'La
marque communautaire confére a son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité a
interdire atout tiers, en I’ absence de son consentement, de faire usage dans lavie des affaires :

a) d’un signe identique alamarque communautaire pour des produits ou des services identiques
aceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
communautaire et en raison de I'identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par lamarque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans |’ esprit
du public; le risgue de confusion comprend le risque d’ association entre le signe et la marque

(..)

L’ article 14 du Réglement précité dispose que ' Les atteintes a une marque communautaire sont
régies par le droit national concernant les atteintes a une marque nationale conformément aux
dispositions du titre X'

L’ articleL. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que : 'Constitue une contrefagon
engageant la responsabilité civile de son auteur laviolation des interdictions prévues al’ article
9 du réglement communautaire précité'.

L’ article 5 de la directive 200895CE du 22 octobre 2008 rapprochant les |égislations des Etats
membres sur les marques (devenu article 10 de la directive n® 20152436 du 16 décembre 2015)
précise en son troisiéme alinéa ce qu'il faut entendre par la notion d"usage dans la vie des
affaires définie commelefait :

‘a) d’ apposer e signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d' offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir a ces fins, ou d’ offrir
ou de fournir des services sousle signe;

c) d’importer ou d’ exporter les produits sous le signe;
d) d utiliser le signe dans les papiers d’ affaires et la publicité'.

Pour les raisons qui ont été précédemment exposées, la société JUMASA ne peut étre
considérée comme |’ auteur d’ actes de contrefagon des marques de la société X.

En revanche, la société SPAC, en important et détenant en vue de leur vente des produits
contrefaisants conditionnés dans trois emballages (les phares) comportant des mentions
reproduisant a I’identique les marques 'GOLF et 'CRAFTER’ et I'inscription 'GLF V' qui
constitue une imitation des marques 'GOLF et 'VW', outre un produit contrefaisant (le pare-
choc) directement revétu de lamention 'NEW BETL’ qui constitue une imitation de la marque
'NEW BETTLE', a commis des actes de contrefacon de ses marques de I’ Union européenne.
L’usage qui est ainsi fait des marques de lasociété X constitue un usage danslavie des affaires,
lasociété SPAC ne pouvant commercialiser les pieces détachées concernées sans faire mention
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des modeles de véhicules qu’ elles sont destinées a équiper et, partant, des margues invoquées
qui leur correspondent. Le fait que la société SPAC utilisait les marques 'GOLF, 'CRAFTER’
et 'NEW BETL’ pour désigner les pieces contrefai santes aupres du public est du reste confirmeé
par la reproduction des mémes marqgues sur le site internet www.spac-pieces-auto.com de la
société et par lareproduction de lamarque 'GOLF sur les factures qu’ elle établissait.

La société X souligne a juste titre que ne peut lui ére opposée |'exception de référence
nécessaire prévue a l’article 12 du réglement n° 2072009 ('Le droit conféré par la marque
communautaire ne permet pas a son titulaire d'interdire a un tiers |’usage, dans la vie des
affaires: (...) c) delamarque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’ un produit
ou d’un service, notamment en tant qu’ accessoire ou piéce détachée, pour autant que cet usage
soit fait conformément aux usages honnétes en matiere industrielle ou commerciale') et a
I'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dés lors qu’en |’ espéce, I’ usage des
marques de la société X pour recouvrir ou désigner des produits jugés contrefaisants n’ est pas
susceptible de constituer un usage honnéte au sens de |’ article 12 du réglement précité.

Le jugement doit donc étre infirmé en ce qu'il a débouté la société X de ses demandes en
contrefacon de ses marques de I’ Union européenne dirigées al’ encontre de la société SPAC. |l
seraen revanche confirmé en ce gu'il arejeté les demandes de ce chef formées al’ encontre de
lasociéte JUMASA.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Lasociété X soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de concurrence
déloyae, d'une part, en portant atteinte a son réseau de distribution par la création d’ un risque
de confusion résultant de la commercialisation de copies serviles de pieces détachées, les
utilisateurs intermédiaires (garagistes) ou finaux des phares et pare-choc étant fondés a croire
qu'il s'agit de piécesd’ origine fabriquées par X ou sous son contrdle et que |es sociétésintimées
appartiennent au réseau de revendeurs agréés par le constructeur automobile ou du moins
gu'elles se sont approvisionnées auprés d'un membre de ce réseau, et, dautre part, en
commercialisant plusieurs modéles de piéces détachées appartenant a une gamme de phares
gu’ elle exploite dans le méme temps, pour les mémes véhicules, auprés de la méme clientéle,
ce qui aeu pour effet de créer dans|’ esprit du consommateur une confusion entre les piéces des
différentes parties en présence, les consommateurs étant fondés a croire que toutes ces piéces
ont été fabriquées par la méme entreprise et appartiennent a une méme gamme. La société X
dénonce par ailleurs des actes de parasitisme consistant pour les sociétés SPAC et JUMASA a
se placer dans son sillage afin de profiter indiment de la notoriété et de la réputation qui
S attachent a ses produits et marques et de capter inddment ses investi ssements.

La société JUMASA répond que la société X ne démontre pas I’ existence de faits distincts de
ceux de contrefacon, qu’elleeméme ne cherchait a créer aucune confusion sur les piéces
détachées adaptables qu’ elle vendait en toute |égalité en Espagne, le fait d’ avoir mentionné sur
descartonslamarque'GOLF permettant seulement d’ identifier e véhicule sur lequel |es piéces
détachées étaient adaptables, ce qui est indispensable pour I’ exercice de son activité, et ne visant
nullement aimiter une marque, profiter de la notoriété du constructeur automobile ou entrainer
une quelcongue confusion dans I’ esprit du public, ses acheteurs n’ignorant pas que les piéces
qu’ elle commercialise ne sont pas des piéeces originales.
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La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur I article 1240 du code
civil mais sont caractérisés par application de critéres distincts, la concurrence déloyale I’ étant
au regard du risque de confusion, considération étrangere au parasitisme qui requiert la
circonstance selon laquelle, a titre lucratif et de fagon injustifiée, une personne morae ou
physique copie une valeur économique d autrui, individualisée et procurant un avantage
concurrentiel, fruit d un savoir-faire, d un travail intellectuel et d’investissements.

Alors qu'il n'est pas démontré, comme il a été dit, que la société JUMASA connaissait la
destination finale des pieces litigieuses qu'elle a vendues a la société SPAC, il n'est pas
davantage établi qu’ elle ait fautivement créé un risque de confusion, résultant notamment d’'un
effet de gamme, quant a I'origine de ces piéces, éant observé que la société SPAC,
professionnelle du négoce de pieces détachées de véhicules automobiles, n’ignorait rien du fait
gue les produits litigieux n’ étaient pas des piéces authentiques mais des pieces ‘adaptables’, ni
fabriquées ni validées par e constructeur X. Lalégalité, en Espagne, de lafabrication et de la
vente des pieces détachées non autorisées par les constructeurs automobiles ne permet pas de
retenir que la société espagnole, en vendant a une société francaise les piéces litigieuses sans
connaissance de leur destination finale, a cherché a se placer fautivement dans le sillage de la
société X en profitant de sa notoriété, de sa réputation et de ses investissements. La société
JUMASA ne peut donc étre considérée comme |’ auteur d’ actes de concurrence déloyale ou
parasitaire commis au préjudice de la société X.

Lasociété X ne démontre pas al’ encontre de la société SPAC desfaits de concurrence déloyale
distincts de ceux de contrefacon retenus a son encontre, le risque de confusion reproché étant
un élément congtitutif de la contrefacon de marques de I’ Union européenne (article 9 b) du
reglement n° 2072009 précité). Lesfaits de parasitisme allégués ne seront pas retenus, la société
X ne judtifiant pas des investissements spécifiquement réalisés pour la création, le
développement et la promotion des modeles et marques auxquelsil a éé porté atteinte.

Lejugement sera en consequence confirmé en ce qu'’il arejeté les demandes de la société X au
titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les mesures réparatrices de la contrefacon de modéles, de droits d' auteur et de marques
Sur les demandes indemnitaires

Il doit étre retenu la contrefacon de quatre modeles internationaux désignant la France, soit de
deux modéles de phares avant, d’ un modéle de phare arriere et d'un modéle de pare-choc.

La masse contrefai sante constatée est de 12 produits, soit 7 saisis en douane et 5 visés dans les
factures saisies dont |es références correspondent aux 7 produits saisis en douane.

|| a été constaté la contrefacon de droits d’ auteur pour ces 7 produits.

Il a été également constaté en appel la contrefacon de quatre marques de la société X.
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Les actes de contrefacon ont entrainé une diminution de la valeur patrimoniale des modeles et
marques de la société X, ains qu'un manque a gagner résultant des ventes perdues que
I’ appelante chiffre a2 072,92 € (2 x 331,65 = 663,3 € pour |la vente des phares avant de GOLF
IV ; 5 x 104,40 = 522 € pour |la vente des phares avant de GOLF V ; 3 x 98,40 = 295,2 € pour
lavente des phares arrieres de CRAFTER ; 2 x 296,21 = 592,42 € pour la vente des pare-chocs
de NEW BEETLE). La société SPAC n'a cependant pas pu réaliser de bénéfices sur les ventes
des piéces litigieuses qui ont été saisies, mais seulement sur les ventes des 5 piéces achetées
entre 2013 et 2015 auprés de la société JUMASA. |l est indiqué que les piéces litigieuse sont
vendues par la société JUMASA aux prix de 26,10 € HT pour le phare avant de GOLF IV ;
45,28 € HT pour le phare avant de GOLF V (la société SPAC réalisant une marge de 14,72 €
sur ce produit) ; 20,30 € HT sur le phare arriére de CRAFTER ; 18,48 € HT sur le pare-choc.

Les actes de contrefagon ont généré par ailleurs un préudice moral pour lasociété X du fait des
atteintes portées a ses modéles et marques qui ont été banaliseés.

La cour dispose ainsi des é éments suffisants lui permettant d’ évaluer comme suit le préudice
subi par lasociété X :

* au titre du préudice moral d’ atteinte aux modeles et aux droits d’ auteur :

 pour la contrefacon des 4 modeles et des droits d auteur sur les phares et le pare-choc
correspondants: 4 x 800 € =3200 €

* pour la contrefagon des marques de I’ Union européenne : 4 x 500 = 2000 €

e au titre du préudice économique global résultant des atteintes portées aux modéles, droits
d’ auteur et marques : 6 000 €.

Lacréance de lasociété X al’ encontre de |a seule société SPAC s établit ainsi ala somme de
11200 €.

Cette créance serafixée au passif delaliquidation amiable delasociété SPAC commele prévoit
I’article L. 622-22 du code de commerce.

Lejugement seraréformé en ce sens.

Sur les demandes d'interdiction et de publication

Il 'y alieu d’ ordonner des mesures d’interdiction ou de publication al’ encontre de la société
SPAC qui est placée en liquidation amiable. Le jugement sera confirmé de ces chefs et les
demandes en ce qu’ elles sont présentées en appel seront rejetées.

Du fait de la défaillance de la société SPAC en appel, le jugement N’ est pas remis en cause en
ce gu'il argeté sa demande présentée en premiere instance tendant a obtenir la garantie des

sociétés JUMASA et DEPO AUTO.

Sur lademande de la société DEPO AUTO pour procédure abusive
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L’exercice d' une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénére en abus
pouvant donner naissance a une dette de dommages et intéréts que dans le cas de malice, de
mauvaise foi ou d erreur grossiére équipollente au dol.

En I’ espéce, lamise hors de cause de lasociété DEPO AUTO ne permet pas de caractériser une
faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’ agir en justice delasociété X, |’ intéressée ayant pu
| égitimement se méprendre sur |’ étendue de ses droits.

Le jugement sera confirme de ce chef et la demande, en ce qu’elle est présentée au titre de la
procédure d’ appel, serarejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société SPAC qui succombe sera condamnée aux dépens de premiere instance et d’ appel.
En équité, elle paieralasomme de 5 000 € alasociété X en application del’ article 700 du code
de procédure civile pour les frais irrépétibles de premiére instance et d’ appel.

Lejugement est donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et fraisirrépétibles.

L’ équité ne commande pas defaire droit aux demandes des sociétés DEPO AUTO et JUMASA
formées a I’ encontre de la société X sur le fondement de I’ article 700 du code de procédure
civile.

PAR CES MOTIFS,

Par arrét réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféréen cequ'il a:

* débouté la société X de I’ ensemble de ses demandes al’ encontre de la société DEPO AUTO,
« dit gu’'en introduisant en France et en détenant des produits constituant la copie servile de
pieces détachées sur lesquelleslasociété X est titulaire de droits d’ auteur et de droits de modeles
internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 0683 73, 037400, la société SPAC a
commis des actes de contrefacon danslestermes des articles L. 335-2 et suivantset L. 521-1 et

suivants du code de la propriété intellectuelle,

* débouté lasociété X de ses demandes en contrefacon de ses marques international es dési gnant
laFrance al’ encontre de la société JUMASA,

» débouté la société X de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
* débouté la société X de ses demandes d’interdiction et de publication,

« débouté lasociété SPA C de sademande de garantie par |es sociétés JUMASA et DEPO AUTO
des condamnations prononcées a son encontre,
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* débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre del'article
700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus et y goutant,

Rejette lafin de non-recevoir de la société JUMASA concernant les demandes de la société X
portant sur les ventes de piéces détachées contrefai santes ala société SPAC entre 2013 et 2015,

Déboute la société X de |’ ensemble de ses demandes al’ encontre de la sociéé JUMASA,

Dit quelasociété SPAC acommis des actes de contrefagcon des marques de I’ Union européenne
de la société X 'VW’ déposée le 20 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 2700623, 'GOLF
déposée le 19 février 1998 et enregistrée sous le n° 751909, 'CRAFTER’ déposée le 4 juillet
2002 et enregistrée sous le n° 2764819 et 'NEW BEETLE' déposée le 13 juillet 1998 et
enregistrée sous le n° 891952,

Fixe la créance de la société X au passif de la liquidation amiable de |a société SPAC ala
somme de 11 200 €, correspondant a |I'indemnité devant réparer les préudices résultant des
actes de contrefagon des model es internationaux désignant la France, des droits d’ auteur et des
marques de |’ Union européenne de la société X,

Déboute la société X de ses demandes d’ interdiction et de publication présentées en appel,
Déboute la société DEPO AUTO de sa demande pour procédure abusive en appel,

Condamne la société SPAC, en la personne de son liquidateur liquidateur amiable, M. Z A, aux
dépens de premiére instance et d’ appel et au paiement alasociété X de lasomme de 5000 € en
application de I’ article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de premiére

instance et d' appel,

Rejette les demandes formées par les sociétés DEPO AUTO et JUMASA sur le fondement de
I’article 700 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER
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