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Pourvoi 17-26.274
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, arendu |'arrét suivant :

Attendu, selon I'arrét attaqué, gue la société August Storck KG (la société August Storck), titulaire de
la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858 231, déposée le 27 mai 2004 et régulierement
renouvel ée, pour désigner les sucreries, chocolat et produits a base de chocolat, pate pour gateaux en
classe 30, afait opposition ala demande d'enregistrement n° 15 4 163 735 de lamarque verbale «
Merci Quercy », déposée par M. H... le 11 mars 2015 al'Institut national de la propriété industrielle
(I'INPI) pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35 ; que, par décision
du 3 décembre 2015, le directeur général de I'INPI arejeté |'opposition ; que la société August Storck a
formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sestroisiéme et quatriéme branches :
Attendu que la société August Storck fait grief al'arrét du rejet de son recours aors, selon le moyen :

1°/ que I'absence d'effet dévolutif de |'appel contre les décisions du directeur général deI'INPI dans le
cadre d'une procédure d'opposition exclut que puisse ére invoqué, devant la cour d'appel, un moyen
non soulevé devant I'INPI au cours de la procédure d'opposition et partant, les piéces communiquées a
I'appui de ce moyen nouveau mais n'interdit pas de soumettre de nouvelles piéces visant a appuyer un
argument dont I'importance a été révél ée aprés la procédure d'opposition ; gu'en |'espéce, ladécision
Iron Smith/Unilever rendue par 1a Cour de justice de I'Union européenne n'est intervenue qu'en
septembre 2015, soit postérieurement au dépot de I'acte d'opposition fondé sur la marque renommée «
Merci », opéré le 3 juin 2015 et que c'est dans |e contexte de cette décision que la soci été August
Storck a commandé un sondage d'opinion visant a établir 1a connaissance de sa marque en France et
gue la production dudit sondage ne pouvait donc intervenir au stade de I'opposition ; qu'en jugeant ce
sondage irrecevable car non soumis au directeur général de I'INPI sans tenir compte du changement de
circonstances intervenues apreés la procédure d'opposition, la cour d'appel aviolél'article L. 411-4 du
code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 411-21 aR. 411-25 du code de la propriété
intellectuelle ;

2°/ que le droit ala preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'acces au juge ; qu'en
décidant que le sondage produit par la société August Storck, visant a appuyer la notoriété de sa
marque dans le contexte des éléments d'interprétation nouveaux résultant de ladécision rendue le 3
septembre 2015 par la Cour de justice de I'Union européenne, était irrecevable lorsque la piéce en
cause était pourtant indispensable pour établir la condition de connaissance de la marque par le public
francais telle que prescrite par la Cour de justice de I'Union, la cour d'appel n'a pas permis ala société
August Storck d'exercer son droit alapreuve et a, ce faisant, violé I'article 9 du code de procédure
civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de I'hnomme et des libertés
fondamentales;;

Mais attendu qu'ayant rappel € que le recours formé devant elle n'avait pas d'effet dévolutif et qu'elle ne
pouvait statuer qu'au vu des moyens et des piéces présentées au soutien de la procédure d'opposition

1



devant le directeur général de I'|NPI, puis relevé que I'étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de
sondage |psos était postérieure aladécision faisant |'objet du recours et n‘avait donc pas été soumise a
I'appréciation du directeur général de I'INPI lors de la procédure d'opposition, c'est a bon droit et sans
méconnaitre les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés
fondamentales au regard du droit ala preuve que la cour d'appel a écarté cette piéce nouvelle, produite
devant elle par la société August Storck ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu‘il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécia ement motivée sur le moyen, prisen sa
premiére branche, en tant qu'il fait grief al'arrét du rejet du recours formé contre la décision du
directeur général del'INPI pour les produits et services non similaires aux produits désignésala
marque « Merci », et en sadeuxiéme branche, qui n'est manifestement pas de nature a entrainer la
cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa premiére branche, en tant qu'il critique le rgjet du recours formé contre la
décision du directeur général de I'INPI, s'agissant des produits et services identiques ou similaires aux
produits désignés ala marque « Merci » :

VulesarticlesL. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les
articles 4, § 1, b) de ladirective 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du réglement (CE) n°
207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société August Storck contre la décision du directeur
général del'INPI pour les produits et services identiques ou similaires aux produits désignés ala
marque communautaire « Merci », |'arrét retient qu'il ressort des piéces fournies qu'il n'est pas
démontré que cette marque serait connue d'une partie significative du public pertinent de I'Etat
membre, en |'occurrence la France, dans lequel |'enregistrement de la marque national e postérieure a
été demandé ;

Qu'en statuant aingi, alors que, selon la Cour de justice de I'Union européenne (arréts du 6 octobre
2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points 19 et
20), des lors que larenommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie
substantielle du territoire de I'Union, pouvant, le cas échéant, coincider avec le territoire d'un seul Etat
membre, il y alieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans |'Union et il ne saurait
étre exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de
I'Etat membre ou la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant I'objet d'une
opposition, a é&té déposée, la cour d'appel aviolé lestextes susvisss

Et attendu, qu'en I'absence de doute raisonnable quant al'interprétation des articles 4, 8§ 1, b), et 4, § 3,
de ladirective 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant |les | égidlations des Etats membres sur les
marques, ainsi que des articles 9, § 1, b), et 9, § 1, c) du réglement (CE) n° 207/2009 du 26 février
2009 sur la marque communautaire, et leur application respective aux faits de I'espéce, il n'y apaslieu
de saisir la Cour de justice de I'Union européenne des questions préudicielles posées par la société
August Storck ;

PAR CESMOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours formé par |a société August Storck
K G contre ladécision rendue le 3 décembre 2015 par |e directeur général de I'Institut national de la
propriétéindustrielle ayant rejeté I'opposition qu'elle avait formée contre la demande d'enregistrement
delamarque verbale « Merci Quercy » en ce qui concerne les gelées, confitures, compotes, cacao,
sucre, patisseries et confiseries, glaces dimentaires, miel, sirop de mélasse, crépes (alimentation),
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biscuits, gateaux, biscottes, sucreries, chocolat et boissons a base de cacao, de chocolat des classes 29
et 30, I'arrét rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséguence, sur ce point, la cause et les parties dans I'état ol elles se trouvaient avant ledit arrét et,
pour étre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse alasociété August Storck KG et aM. H... lacharge de leurs dépens;;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette lademande ;

Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, |e présent arrét seratransmis
pour étre transcrit en marge ou ala suite de l'arrét partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiére et économique, prononcé
en |'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller
qui en adélibéré, en remplacement de Mme Orsini.



