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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillére

Mme Nathalie AURQOY, Conseillere

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté a I'audience dans les conditions prévues a l'article 785 du code
procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

ARRET :

* contradictoire

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

* signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Karine ABELKALON, greffier
présent lors du prononcé.

*k%*

MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2013 par la société Vente-privee.com,
Vu les dernieres conclusions transmises par la société Vente-privee.com le 16 février 2015,
Vu les dernieres conclusions transmises par la société Showroomprive.com le 17 février 2015,
Vu l'ordonnance de cloture rendue le 17 février 2015,

MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que la société Vente-privee.com, créée le 30 janvier 2001, organise, sur son site intel
www.vente-privee.com des ventes a des prix tres réduits et sur une durée limitée, de produits
grandes marques dans des domaines variés, accessibles sur invitation adressée par coul
électronique a ses membres ; qu'elle est titulaire d'un certain nombre de marques protégeant le si
'vente-privee.com’, notamment en classe 35 pour désigner les produits et services suivants :
‘promotion des ventes pour le compte des tiers ; (') présentation de produits sur tout moyen
communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (') et ¢
services, a savoir (...), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces servic

par tout moyen, notamment sur un site Web marchand ('), soit :

* la marque semi-figurative francaise 'vente-privee.com' déposée et enregistrée le 14 octobre



2004 sous le n° 04/3318310,
* la marque semi-figurative communautaire 'vente-privee.com' déposée et enregistrée le
18 octobre 2004 sous le n° 4079554,
* la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n°541301¢
* la marque semi-figurative francaise 'vente-privee.com' déposée et enregistrée le 23 novemt
2005 sous le n°05/3393310,
* et, en dernier lieu, la marque verbale francaise 'VENTE-PRIVEE.COM' déposée et
enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 09/3623085 ;

Que la société Showroomprive.com, constituée le 17 avril 2007, organise des ventes similaire:
partir de son site internet www.showroomprive.com ; qu'elle est titulaire des marques francais
‘Showroomprive.com il est urgent de se faire plaisir' n°12/3912281, et ' SHOWROOMPRIVE.COM
n°07/3484175 et n°07/3494511, enregistrées en particulier pour des produits de classe 35 ;

Que, par acte du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a fait assigner la socit
Vente-privee.com devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la marque vert
francaise 'VENTE-PRIVE.COM' n°3623085 pour les services de la classe 35 pour défaut d
caractere distinctif ;

Considérant que dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :
* dit que la marque 'VENTE-PRIVEE.COM' n°3623085 est dépourvue de caractére distinctif,
en conséquence,

» prononce la nullité de cette marque pour les services de la classe 35, en particulier les
services de : 'promotion des ventes pour le compte des tiers ; (‘) présentation de produits su
tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tier
de produits (') et de services, a savoir des produits et des services relevant des domaines d
soin, de la beauté et de I'hygiene de la personne et des animaux, de la parfumerie et des
cosmeétiques, de I'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la
maroquinerie, de la bijouterie, de I'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et
extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de 'aménagement et de
I'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de
I'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la
photographie, du cinéma, de la presse et de I'édition, de la musique, de la papeterie, de
I'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la
téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces
produits ou ces services par tout moyen, hotamment sur un site Web marchand (')’,

« dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national de
marques a l'initiative de la partie la plus diligente,

* déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de
nullité des marques francaises 'Showroomprive.com' n°12/3912281, n°07/3484175 et
n°07/3494511,

* condamné la société Vente-privee.com a payer a la société Showroomprive.com la somme
5 000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

« dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,

* condamné la société Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront étre recouvrés
directement par Maitre Frédéric Sardain conformément aux dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile ;

Considérant que la société Vente-privee.com demande l'infirmation du jugement en toutes s
dispositions 'sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de publication et I'irrecevabilité de |
demande de la société Showroomprive.com en nullité de la marque verbale francais



'VENTE-PRIVE.COM' n°3623085 pour dépbt frauduleux' (en réalité, le tribunal n'a pas statué sur c
demandes), conclut au débouté de I'ensemble des demandes de la société Showroomprive.cor
maintient sa demande reconventionnelle en nullité des marques de la société intimée ;

Qu'il y a lieu d'observer qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures ses fins
non-recevoir pour défaut d'intérét a agir de la société Showroomprive ; qu'en application de l'artic
954, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel 'Les prétentions sont récapitulées sous fol
de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.’, la cour n'a donc pse
statuer sur ces fins de non-recevoir ;

Que la société Schowroomprive conclut a la confirmation du jugement et demande a la cour ¢
ajouter en jugeant que la société Vente-privee.com a procédé au dép6t frauduleux de la marc
verbale litigieuse et en ordonnant la publication d'un communiqué sous astreinte ;

-_sur la demande en nullité de la margue verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' n°3623085 pour défaut ¢
caractere distinctif :

* sur le caractere intrinsequement distinctif de la marque :

Considérant que, selon la société Vente-privee.com - qui observe gque le tribunal a pronon
l'annulation de la marque pour I'ensemble des services de la classe 35, comprenant des servic
I'égard desquels il n‘a pas motivé sa décision, et lui reproche ne pas avoir pris en compte l'ensen
des éléments composant le signe en cause, soit le tiret, I'absence d'accent et le .com'-, la mai
présente un caractere intrinsequement distinctif ;

Que la société Showroomprive.com soutient que la marque est dépourvue de caractére distingc
d'une part, en ce gu'elle constitue une marque 'mots-clés' qui reproduit a I'identique un nom
domaine, générique par nature, puisqu'il correspond exactement aux services proposes sur le sit
d'autre part, en ce qu'elle reproduit I'expression 'vente privée', qui appartient au langage couran
constituait la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme bien avant son dépot ;

Considérant, ceci exposé, qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article L714-3, alinéa ler, du code
la propriété intellectuelle,'Est déclaré nul par décision de justice I'enregistrement d'une marque q
n'est pas conforme aux dispositions des articles

L711-1 aL711-4."; qu'aux termes de l'article L711-2 du méme code :

'‘Le caractére distinctif d'un signe de nature a constituer une marque s'apprécie a I'égard de
produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractere distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivemen
désignation nécessaire, générigue ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir a désigner une caractéristique du produit ou c

service, et notamment l'espéece, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenanc
géographique, I'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c)(...)
Le caractere distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, étre acquis par l'usage.’;

Que la portée de cet article doit étre appréciée a la lumiere de l'article 3 de la directive (CE) |



89/104 du 21 décembre 1988, codifiée par la directive (CE) n° 2008/.95 du Parlement européen et
Conseil du 22 octobre 2008, dont il est la transposition en droit interne ;

Que selon l'article 3 de la directive communautaire, une marque est susceptible d'étre déclarée n
non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produit:
services visés a son dépot, mais encore si elle est par elle-méme dépourvue de caractere distinctif

Considérant que le caractére distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses elém
constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépdt au regard des produits et/ou servit
désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté (les écritures de la société Showroomprive.con
contiennent aucune motivation sur ce point) que la question de la distinctivité de la marque litigieu:
ne se pose que pour les services de la classe 35 cités 'en particulier' dans le dispositif du jugen
defére, celle-ci possédant a I'évidence un caractere arbitraire pour tous les autres produits et serv
de cette classe visés a l'enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec l'activité de ve
privées sur internet ;

Considérant qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les termes 'vente privée', au sing
ou au pluriel, sont - ainsi que le souligne M. le Professeur Jérbme Passa dans l'avis produit pa
société appelante -, utilisés en langue francaise et connus du public comme visant des ven
ponctuelles proposées a un cercle déterminé d'acheteurs potentiels - invités, abonnés, memb
adhérents...soit a des personnes remplissant une condition d'appartenance a un groupe, peu impc
gue ces personnes soient le cas échéant en nombre trés élevé, et que ce concept a été adapté a
ou il s'y est installé plus réecemment ; que la société Showroomprive.com ne justifie pas c
développement significatif de ce concept sur Internet avant son introduction en 2001 par la socie
Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme ; qu'elle démontre néanmoins ¢
I'expression est utilisée par d'autres sociétés pour des ventes privées en ligne, méme-si celles
compte tenu de I'ampleur de la promotion dont elles bénéficient et de I'ouverture du cercle d
acheteurs potentiels auxquels elles s'adressent, s'apparentent davantage a des 'vel
événementielles', expression utilisée par la société Vente-privee.com pour décrire son activité ;

Considérant que, si, comme le reléve la société appelante, la présence du tiret et I'absence d'ac
dans I'expression reprise par la marque litigieuse apparaissent inhabituelles et incorrectes en lan
francaise, leur association a I'ajout de I'extension '.com’, qui donne a la marque la forme d'un nom
domaine, renvoie implicitement, sans pour autant en faire un signe générique, a un service de ver
privées en ligne ; que le tribunal a donc a juste titre retenu qu'au regard des services de promot
des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communica
pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits e
services, notamment sur un site Web marchand, désignés a I'enregistrement, la marque litigieuse ¢
a la date de son dépot, compte tenu de son caractéere usuel et descriptif, dépourvue de carac
distinctif au regard des exigences de l'article L711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle ;

* sur I'acquisition du caractére distinctif par l'usage :

Considérant que la société Vente-privee.com prétend qu'en tout état de cause, I'usage intens
notoire de la marque verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' depuis 2001 jusqu'a ce jour lui confére ul
caractere distinctif ; que, réfutant la motivation des premiers juges, elle fait valoir que le caracte
distinctif d'une margue peut s'acquérir par I'usage d'une autre marque ou d'un signe épony
autrement qu'a titre de marque et qu'en tout état de cause, l'usage d'un signe autrement qu'a titr
margue peut se confondre avec I'exploitation de ce signe en tant que marque ; qu'elle réfi
également les autres arguments de la société Showroomprive.com ci-aprés exposes et s'attac
démontrer, a partir des criteres poseés par l'arrét de la CIJCE Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1¢
(aff. C-109/97), que le signe verbal litigieux a acquis un caractere distinctif par l'usage en tant g



marque.

Que la société Showroomprive.com prétend a titre liminaire que l'usage postérieur au dép6t n'‘est
pertinent pour apprécier l'acquisition du caractere distinctif ; qu'elle soutient a titre principal que le
conditions d'acquisition de la distinctivité par 'usage ne sont pas réunies, d'une part, parce qt
s'agissant d'un signe qui dans le langage courant, est la désignation nécessaire d'un service o
secteur d'activité éponyme et dont I'appropriation porte atteinte aux libertés fondamentale
d'entreprise et d'expression, de sorte qu'il n'est pas susceptible, au départ, de constituer une mat
et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été utilisé a titre de marque ; qu'elle ajoute, a titre subsidiaire,
la preuve de I'acquisition du caractere distinctif par I'usage, au regard des criteres poseés par l'a
Windsurfing, n'est pas rapportée ;

Considérant, ceci expose, gqu'interprété a la lumiere de l'article 3, 8 3, de la directive sur les marqu
selon laquelle 'une marque n'est pas refusée a l'enregistrement ou, si elle a été enregistrée, n'est
susceptible d'étre déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), ¢) ou d) si, avant la da
de la demande d'enregistrement et apres l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caracte
distinctif. En outre, les Etats peuvent prévoir que la présente disposition s'applique égalemei
lorsque le caractere distinctif a été acquis aprés la demande d'enregistrement ou apre
I'enregistrement’, l'article L711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle précite, dot
les termes sont généraux, permet d'apprécier l'acquisition, par une marque initialement dépourvue
caractére distinctif, de sa distinctivité, en tenant compte de l'usage qui en a été fait apr
I'enregistrement ; qu'ainsi, lorsqu'il est demandé comme en 'espece a titre principal la nullité
marque, il convient de se placer a la date ou le juge statue, de sorte que, contrairement a ce
soutient la société Showroomprive.com, les piéces de la société Vente-privee.com postérieures at
janvier 2009 doivent étre prises en comptes, au méme titre que celles qui lui sont antérieures ;

Considérant que, par ailleurs, l'article L711-2, dernier alinéa n'exclut pas la possibilité d'acquisitic
du caractere distinctif par I'usage pour les signes intrinsequement dépourvus de ce caractere dan
cas prévus aux a) et b) ; qu'en outre, en I'espece, ni le caractere nécessaire du terme 'vente pr
pour désigner ce qui constitue en réalité des ventes événementielles, ni le caractére générique c
marque verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' ne sont constitués, de sorte gqu'il ne peut étre valableme
soutenu que l'appropriation de ce dernier signe porte une atteinte disproportionnée aux libert
fondamentales d'entreprise et d'expression ;

Considérant qu'il appartient a la société Vente-privee.com d'établir la preuve d'un usage contir
intense et de longue durée, a titre de marque - soit pour identifier les produits et services concer
comme provenant d'une entreprise déterminée - du signe 'VENTE-PRIVEE.COM', notamment p
'la part de marché détenue par la marque, l'intensité, I'étendue géographique et la durée de l'usa
de cette marque, l'importance des investissements faits par I'entreprise pour la promouvoir, |
proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entrepris
déterminée grace a la marque (...)' (CJCE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee) ; qu'a c
égard, il y a lieu de rappeler que la CJUE a précisé que 'le caractere distinctif d'une marque vise
l'article 3, paragraphe 3, de la premiére directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 198¢
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, peut étre acquis en conséquenc
'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec ¢
(07 juillet 2005, C-353-03, Nestlé) ;

Considérant qu'elle justifie notamment d'un tel usage :

* par l'apposition de la mention 'Prix vente-privee.com' aux cotés de chacun des millions de
produits proposés a la vente sur son site internet,

* par son utilisation dans les courriers éléctroniques d'invitation adressés quotidiennement a ¢
20 millions de membres (‘Christophle (...) By vente-privee.com’,'vente-privee.com vous
présente’, etc.),



* dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne
(‘'vente-privee.com, affaires a saisir'...),
» dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans le cadre de publicités,

- par l'usage, dés avant leur enregistrement (cf factures a compter de 2001), de ses marq
complexes 'vente-privee.com' dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal, et donc - a
titre - principal, les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans
représentation de trois papillons, bien que contribuant au caractere distinctif de ces marqus
n‘assurant qu'une fonction décorative ou esthétique,

gue le public pertinent, en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne, normalement inforr
et raisonnablement attentif et avisé, reconnaitra sans doute, mais ne gardera pas nécessaireme
mémoire ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Vente-privée.com, dont la seule activité est toujours identif
sous le signe éponyme, est en premiére position sur le marché des ventes événementielles
internet en France, dont elle détient pres de 90 % de parts ; que I'importance de son chiffre d'affai
(passé de plus de 300 000 000 € HT en 2007 a 1,6 milliards d'euros TTC en 2013), de l'audience
son site internet (placé depuis 2005 parmi les 15 sites marchands les plus visités en France) e
nombre de ses membres (11 millions en France en 2011), ttmoignent de l'intensité et de I'étendu
son activité et, partant, de I'exploitation du signe litigieux, qui n'ont fait que croitre depuis le
lancement de l'activité en 2001 ; qu'elle justifie d'investissements considérables pour des actions
promotion et de publicité dans toutes sortes de médias ; que la notoriété du site intern
Vente-privee.com est mesurée par un sondage Sofres de 2006 (un cyber-acheteur sur trois le con
une étude Direct Panel de 2008 (cité spontanément par plus d'un acheteur en ligne sur cing et co
par pres de six sur sept d'entre eux) et un sondage LH2 de mars 2014 (76 % des cyber-acheteu
connaissent, comme 55 % du grand public) ; qu'il en est de méme pour sa marque, figurant parmi
marques préférées des francais', selon un sondage Capital-BVA-Leo Burnett, Capital de juillet 20
; qu'il s'en déduit qu'une 'fraction significative' du public concerné percoit la marque
'VENTE-PRIVEE.COM' comme identifiant les services de vente au détail de produits ou service
d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrenc
société Vente-privee.com ;

Qu'ainsi, cette marque avait indéniablement acquis par l'usage, des la demande de nullite,
caractére distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers,
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services
regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site W
marchand, désignés a I'enregistrement ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société Showroomprive.com i
sa demande en nullité de la marque "VENTE-PRIVEE.COM' pour défaut de distinctivité ;

-_sur la demande en nullité de la marque verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' n°3623085 pour dép¢
frauduleux :

Considérant qu'a I'appui de cette demande, la société Showroomprive.com prétend que la soc
Vente-privee.com, qui ne pouvait ignorer que le terme 'vente privée' était largement utilisé par s
concurrents, n'a déposé la marque litigieuse que dans l'intention de leur nuire ;

Que la société Vente-privee.com le conteste et répond qu'exploitant publiquement, intensiveme
réellement et Iégitimement le signe litigieux depuis 2011, elle était fondée a mieux le protéger, e
particulier dans un contexte ou des opérateurs se précipitaient dans son sillage afin de bénéficie
son succes sur le marché ;



Considérant qu'il résulte de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle et du princip
"fraus omnia corrumpit” qu'un dépot de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué da
I'intention de priver autrui d'un signe nécessaire a son activite ;

Considérant gu'il a été vu que le concept de ventes privées sur internet ne connaissait pas
développement significatif avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec
création de son site internet éponyme, et que le terme 'vente privée' au singulier ou au pluriel, n
est pas la désignation nécessaire ; que, par ailleurs, le dép6t de la marque 'VENTE-PRIVEE.COI
qui n'a acquis sa distinctivité par l'usage que prise dans son ensemble, n'interdit pas aux concurrt
de la société appelante d'utiliser I'expression 'vente privée' dans son sens courant ; qu'il n‘est donc
démontré que la société Vente-privee.com - qui avait un intérét Iégitime a protéger le signe qu'e
exploitait déja avec succes - a déposé sa marque dans l'intention de priver autrui d'un sig
nécessaire a son activite ;

Qu'il convient donc de débouter la société Showroomprive.com de sa demande ;

-_sur la demande reconventionnelle en nullité des marques francaises 'Showroomprive.com il ¢
urgent de se faire plaisir' n°12/3.912.281, et 'Showroomprive.com' n°07/3.484.175 et n°07/3.494.5

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribung
déclaré cette demande de la société Vente-privee.com irrecevable ; qu'il convient de confirmer
jugement de ce chef;
Considérant que la société Showroomprive.com ayant été débouté de I'ensemble de ses demand
y a lieu également d'infirmer le jugement dans ses dispositions au titre de l'article 700 du code
procédure civile et des dépens et de statuer a nouveau de ces chefs, dans les termes prévt
dispositif du présent arrét ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses deman
reconventionnelles de nullité des marques francaises de la société Showroomprive.co
n°12/3912281, n°07/3484175 et n°07/3494511,
L'infirme pour le surplus,
Statuant & nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société Showroomprive.com de ses demandes en nullité de la marque verb:
'VENTE-PRIVEE.COM' n°3623085 pour défaut de distinctivité et pour dépbt frauduleux,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Showroomprive.com
la condamne a payer a la société Vente-privee.com la somme de 10 000 €,

Condamne la société Showroomprive.com aux dépens,
Accorde a Maitre Marie-Catherine Vignes le bénéfice de I'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER
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