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ui a été écoulé licitement sur le mar-
ché d’un autre Etat membre par le titu-
laire lui-méme ou avec son consente-
ment.
Il en est de méme lorsque le droit in-
voqué est issu du fractionnement, soit
volontaire, soit par mesure de
contrainte publique, d'un droit de
marque ayant appartenu originaire-
ment 3 un méme titulaire.
Méme lorsque les droits en cause ap-
partiennent a des titulaires distincts, la
protection assurée a la propriété indus-
trielle et commerciale par une législa-
tion nationale ne saurait étre invoquée
lorsque I'exercice de ces droits est I'ob-
jet, le moyen ou la conséquence d’une
entente interdite par le traité.
. 11 est compatible avec les dispositions
du traité CEE relatives i la libre circu-
lation des marchandises qu’une entre-
prise établie dans un Etat membre
soppose, en vertu dun drwit de
marque et du droit au nom commer-
cial, protégés par la législation de cet
Etat, a I'importation de produits d’une
entreprise établie dans un autre Etat
membre et revétus, en vertu de la légis-
lation de cet Etat, d’'une dénomination

prétant a confusion avec la marque et
le nom commercial de la premiére en-
treprise, 3 condition cependant qu’il
n’existe entre les entreprises en cause
aucune sorte d’entente restrictive de la
concurrence ou de rapport de dépen-
dance, juridique ou économique, et
que leurs droits respectifs aient été
créés indépendamment les uns des au-
tres.

. L’invocation, par une entreprise, de la

similitude de produits originaires de
différents Etats membres et du risque
de confusion de marques ou de noms
commerciaux légalement protégés
dans ces Etats peut éventuellement
mettre en jeu lapplication du droit
communautaire, au regard notamment
de la deuxiéme phrase de larticle 36
du traité. Il appartient au juge national
du fond, aprés avoir apprécié la simili-
tude des produits et le risque de confu-
sion, de rechercher en outre si I'exer-
cice, dans le cas d’espéce, des droits de
propriété industrielle et commerciale
peut constituer ou non une discrimina-
tion arbitraire ou une restriction dégui-
sée dans le commerce entre Etats
membres.

Dans l'affaire 119-75

ayant pour objet la demande adressée a la Cour, en application de Particle 177
du traité CEE, par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) et tendant a
obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SocitTE TERRAPIN (OVERsSEAS) LTD., ayant son siége a Bletchley/Buckingham-
shire (Grande-Bretagne),

et

SocitTe TERRANOVA INDUsTRIE CA KaPFERER & Co., ayant son siege a Frei-
hung/Haut Palatinat (République fédérale d’Allemagne),

une décision a titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du traité
CEE relatives a la libre circulation des marchandises, en particulier des arti-
cles 30 et 36, au regard du droit des marques,
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LA COUR,

composée de MM. R. Lecourt, président, H. Kutscher et A. O'Keeffe, prési-
dents de chambre, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Serensen et F. Ca-

potorti, juges,

avocat général: M. H. Mayras
greffier: M. A. Van Houtte

rend le présent

ARRET

En fait

Attendu que les faits de la cause, le dérou-
lement de la procédure et les observa-
tions présentées en vertu de l'article 20
du protocole sur le statut de la Cour de
justice de la CEE peuvent étre résumés
comme suit:

I — Faits et procédure écrite

La société Terranova Industrie CA Kapfe-
rer & Co. (ci-aprés Terranova) produit et
distribue, depuis 75 ans, de I'enduit pré-
paré pour facades. Elle est titulaire des
marques suivantes, enregistrées auprés de
P'Office allemand des brevets: n° 151654,
marque nominative <Terra»; n°202309,
marque complexe «Terras, comportant un
embléme; n° 455061, marque nominative
«Terra Fabrikate»; n° 359464, marque
complexe <Terranova», composée d’une
dénomination et d’'un embiéme, et n°
431118, «Terranova», avec une disposition
spéciale des lettres. Ces marques sont en-
registrées pour une série de matériaux de
construction et de matériaux auxiliaires
pour la construction. Le registre des mar-
ques mentionne comme objet de I'exploi-
tation industrielle: <fabrique d'enduit pré-
paré sec, entreprise de construction et
magasin de materiaux de construction».

La société Terrapin (Overseas) Ltd. (ci-
aprés Terrapin), ayant‘son si¢ge en Gran-
de-Bretagne, produit et distribue des mai-
sons préfabriquées, qu'elle met en circula-
tion sous la marque <Terrapin». I s'agit
de bitiments généralement a deux étages,
qui sont assemblés sur place 4 partir d'¢lé-
ments préfabriqués. L'entreprise appose
également la dénomination <Terrapin»
sur des cellules composées d’éléments et
destinées aux bitiments en question.

En république fédérale d’Allemagne, Ter-
rapin exerce ses activités tant par el-
le-méme que par l'intermédiaire de sa fi-
liale <Terrapin-Systembau Nordeuropa
GmbH>, établie a Cologne.

Terrapin a déposé, en 1961, une de-
mande d’inscription de la marque nomi-
nale <Terrapin» au registre tenu par 'Of-
fice allemand des brevets. Celui-ci, par
décision du 28 décembre 1962, a rejeté
une oPposition de Terranova, au motif
qu'il n'y aurait pas concordance entre les
marques <«Terra» et «Terranova» et la
marque «Terrapino.

Sur recours de Terranova, le Bundespa-
tentgericht (Cour fédérale des brevets) a,
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ar ordonnance du 3 février 1967, annulé
a décision de I'Office des brevets et inter-
dit I'enregistrement de la marque «Terra-
pine; les produits mis en circulation sous
les marques <Terrapin» et <Terranova» se-
raient similaires et la marque <Terrapin»

résenterait un risque de confusion avec
es marques <Terrar» et «Terranova. -

A la suite de cette ordonnance du Bun-
despatengericht, Terranova a assigné de-
vant le Landgencht (tribunal régional),
puis devant I'Oberlandesgericht (tribunal
régional supérieur) de Munich deux pre-
neurs de licences de Terrapin, les firmes
Terrapin-Vertrieb Bischoff et Engelbert
Regnauer KG. Par arréts de 'Oberlandes-

ericht de Munich respectivement du 11
juillet 1968 et du 27 novembre 1969, cel-
les-ci se sont vu interdire I'apposition, sur
certains éléments destinés a la construc-
tion de batiments assemblés, du mot «Ter-
rapin» et la mise en circulation des pro-
duits ainsi désignés.

En 1968, Terranova a formé, devant le
Landgericht de Munich, un recours ten-
dant a interdire & Terrapin ['utilisation du
terme <Terrapin-.

Terrapin, pour sa part, a demandé au
Landgericht de Cologne d'enjoindre 2a
Terranova de cesser de faire obstacle a I'u-
tilisation, par Terrapin, de sa raison so-
ciale et de la marque <Terrapin» pour des
maisons préfabriquées. Ce recours a été
rejeté comme irrecevable pour cause
d’incompétence territoriale du tribunal
saisi.

Sur appel de Terrapin, l'Oberlandesge-
richt de Cologne a, par arrét du 19 sep-
tembre 1969, rejeté Iexceptlon d’incom-
pétence territoriale et renvoyé [laffaire
devant le Landgericht. Quant au fond
lOberlandesgencht a considéré qu’il n’y
avait ni parenté entre les branches aux-
quelles appartiennent les produits fabri-
qués et commercialisés par les parties ni
risque sérieux de confusion entre les mar-
ques. La procedure devant les juridictions
de Cologne a été suspendue jusqu'a ce
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qu'il ait été statué sur le litige pendant 3
Munich.

Dans la procedure devant le Landgericht
de Munich, i la suite d’une longue ins-
truction, le recours de Terranova a été re-
jeté comme non fondé par jugement du
27 novembre 1972. Le Landgericht a jugé
qu'il n’y avait pas de risque de confusion
entre les marques <Terranova: et <Terra-
pin-.

Sur appel de Terranova, I’Oberlandesge-
richt de Munich, par arrét du 27 sep-
tembre 1973, a réformé le jugement du
Landgericht. 1 a interdit & Terrapin d’uti-
liser sur le territoire de la république fédé-
rale d’Allemagne la dénomination <Terra-
pin> comme marque ou raison sociale et
'a condamnée 3 la réparation de tous les
dommages subis ou susceptibles d’étre
subis par Terranova.

Terrapin s'est pourvue en révision contre
I'arrét de I’Oberlandesgericht de Munich
devant le Bundesgenchtshof. Celui-ci,
par ordonnance du 31 octobre 1975, a
décidé, en application de l'atticle 177 du
traité CEE, de surseoir a statuer ]usqua
ce la Cour de justice se soit prononcée, a
titre préjudiciel, sur la question suivante:

<Est-il compatible avec les dispositions
relatives a la libre circulation des mar-
chandises (art. 30, 36 du trait¢ CEE)
quen se fondant sur ses droits a la
marque et a son nom commercial exis-
tant dans un Etat membre A, une entre-
prise établie dans cet Etat s’oppose a I'im-
portatlon de produits similaires prove-
nant d'une entreprise établie dans un
Etat membre B, lorsque ces produits ont
été régulierement pourvus, dans I'Etat B,
d’une dénominaticn susceptible de préter
a confusion avec le nom commercial et
la marque qui sont protégés dans le pays
A au profit de 'entreprise y établie, lors-
qu’il n’y a pas de lien entre les deux en-
treprises, lorsque leurs droits nationaux a
la marque sont nés séparément et indé-
pendamment l'un de l'autre (aucune ori-
gine commune) et lorsque, 4 I'heure ac-
tuelle, il n’y a pas non plus de dépen-
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dance économique ou juridique entre les
deux entreprises?»

Le Bundesgerichtshof estime que ’Ober-
landesgericht de Munich a correctement
appliqué la loi en constatant un risque de
confusion et la similarit¢ des produits.
Selon le droit allemand, I'arrét de la juri-
diction d’ appel devrait étre confirmé; Ter-
ranova pourrait donc, en exercant ses
droits a la marque et 3 Ia raison sociale,
interdire I'importation en république fé-
dérale d’Allemagne de certains produits
réguliérement pourvus, dans un autre
tat membre, de la marque «Terrapins.

Mais un doute subsisterait au regard du
droit communautaire: I'interprétation des
articles 30 et 36 du traité CEE quant a
leur application .4 des marques n’ayant
pas une origine commune ne serait ac-
tuellement ni claire ni certaine, la Cour
de justice n’ayant pas encore tranché
cette question.

L'ordonnance du Bundesgerichtshof a été
enregistrée au greffe de la Cour le 5 dé-
cembre 1975.

Conformément 3 I'article 20 du protocole
sur le statut de la Cour de justice de la
CEE, des observations écrites ont été dé-
posées le 9" février 1976 par le gouverne-
ment du royaume de Belgique, le 12 fé-
vrier par la Commission des Communau-
tés européennes, le 16 février par l'entre-
prise Terranova, le 18 février par le gou-
vernement du royaume des Pays-Bas, le
19 février par le gouvernement du
royaume de Danemark, le 20 février par
le_gouvernement de la République fran-
caise, le 23 février par I'entreprise Terra-
pin et par le gouvernement du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, le 27 février par le gouverne-
ment de la république fédérale d’Alle-
magne et le 3 mars 1976 par le gouverne-
ment d’Irlande.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur,
I'avocat general entendu, a décidé d'ou-
vrir la procédure orale sans instruction
préalable.

II — Observations écrites

sées devant la Cour

dépo-

La société Terrapin demanderesse en révi-
sion, apres avoir rappelé les principales
caractéristiques commerciales des deux
parties au principal, les différentes procé-
dures auxquelles a déja donné lieu le dif-
férend qui les oppose, lexcept:on de «dé-
générescence> qui pourrait étre opposée a
Terranova ainsi que les abus du droit 2 la
marque dont celle-ci se serait rendue cou-
pable, souligne qu’une réponse affirma-
tive a la question posée a la Cour de jus-
tice confirmerait qu'elle n'est pas en
droit d’importer et de vendre en Alle-
magne des maisons préfabriquées, ni
sous la marque <Terrapin», ni en utilisant
son nom commercial Terrapin (Overseas)
Lid. En fait, elle se verrait ainsi opposer
une interdiction totale d’importation.

Or, les mesures d’effet équivalant 3 des
restrictions quantitatives a l'importation
seraient, en principe, interdites entre les
Etats membres par Particle 30 du traité
CEE et l'exercice du droit, tiré d’une 1é-
gislation nationale, d’interdire la commer-

“cialisation de certains produits serait, se-

lon la jurisprudence de la Cour, contraire
aux regles relatives i la libre circulation
des marchandises i Pintérieur du marché

commun; il constituerait une mesure d’ef-
fet équivalent au sens de I'article 30.

L'article 36 n’admettrait, comme excep-
tions a l'interdiction des mesures deffet
équivalant & une restriction quantltatlve
que les restrictions d'importation <justi-
fiées» par des raisons de protection de la.
propriété industrielle et commerciale. A
cet égard, il résulterait de la jurispru-
dence de la Cour de justice que si les arti-
cles 36 et 222 n’affectent pas existence
des droits de propriété industrielle et
commerciale, leur exercice peut cepen-
dant relever des interdictions du traité.
Ainsi, dans le cas d’espéce, I'existence des
droits de Terranova au nom commercial
ou i la marque «Terranova» serait garan-
tie, mais elle ne saurait invoquer l'article
36 pour justifier 'exercice de ces droits
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en violation d'une disposition ou d'un
principe fondamental du traité.

Un des principes fondamentaux du traité
étant que les produits qui se trouvent en
libre pratique dans un %tat membre peu-
vent etre vendus librement dans tous les
Etats membres, 'article 36, en tant qu’ex-
ception a ce principe, devrait étre inter-
prété restrictivement. Le régime dexcep-
tion qu’il institue ne vaudrait que dans la
mesure ou il est justifié par la sauvegarde
des droits qui constituent l'objet spéci-
fique de la propriété industrielle et com-
merciale.

Ainsi, P'utilisation d’une marque serait jus-
tifie lorsqu’elle protége son détenteur

légitime contre la contrefagon de la part

de personnes dépourvues de tout titre juri-
dique. La marque aurait, par conséquent,
pour objet, d'une part, d'empécher les
personnes ou firmes qui n'y ont pas droit
de T'utiliser et de créer ainsi une confu-
sion sur la provenance des produits,
d’autre part, d’assurer que le titulaire légi-
time ne vise qu'd empécher une erreur
sur la provenance et n'utilise pas ses
droits pour atteindre des buts étrangers a
I'objectif véritable du droit 3 la marque
ou au nom commercial. L'article 36,
deuxiéme phrase, donnerait deux exem-
ples de restrictions a I'importation qui ne
sont.pas justifiées, puisque ne servant pas
Iobjet spécifique du droit de propriété
industrielle: les discriminations arbi-
traires et les restrictions déguisées dans le
commerce entre les Etats membres.

A cet égard, il conviendrait, dans le cas
d’espéce, de constater qu’il n'y a pas de
risque sérieux de confusion entre, d’'une
part, le nom commercial et le droit a la
marque «Terranovar et, d’autre part, la
marque <Terrapin> et la dénomination
sociale Terrapin (Overseas) Ltd.; une inter-
diction d’importation frappant les pro-
duits <Terrapin> ne saurait donc servir
I'objet spécigque d’un droit 4 la marque
au sens de l'article 36.

Par ailleurs; Terranova n’agirait pas i I'en-
contre de I'entreprise <Vereinigte Stein-
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werke», 4 Essen-Kupferdreh, qui utilise-
rait effectivement un signe identique
pour des produits identiques et porterait
ainsi atteinte 4 I'objet spécifique de la
propriété industrielle, alors que, dans le
cas d’espéce, elle invoquerait un risque
de confusion dans une situation ol il s'a-
girait de lutilisation d’'une dénomination
trés éloignée pour un produit d’'une tout
autre nature.

Plus de cent firmes ou personnes utili-
sant, en république fédérale d’Allemagne,
le signe <Terra», dans le secteur de la
construction, pour des dénominations
sociales ou des marques, le fait d’agir
contre le ressortissant d’'un autre Etat
membre au motif qu’il utilise un nom
commercial ou une marque qui com-
porte également I'élément <Terra» consti-
tuerait une discrimination arbitraire. En
fait, Terranova ne viserait nullement i
empécher une confusion sur l'origine de
ses propres produits avec ceux de Terra-
pin, mais a étendre son commerce en
acquérant la représentation générale de
Terrapin; cet objectif ne reléverait certai-
nement pas de l'objet spécifique du droit
a la marque. Le fait que Terranova ne re-
doute aucune confusion parmi les gens
du métier quant a la provenance des biti-
ments préfabriqués produits par Terrapin
résulterait de ce qu’elle accepterait que la
marque en cause soit utilisee par Terra-
pin si elle obtenait de celle-ci la représen-
tation générale pour I'Allemagne ou des
droits de licence; Terranova se rendrait
ainsi coupable d’une restriction déguisée
au commerce entre les Etats membres.

La mani¢re dont le Bundesgerichtshof
interroge la Cour ne donnerait pas une
image fidéle du cas Terranova-Terrapin
au regard des principes de droit commu-
nautaire. Pour décider si des restrictions 2

I'importation sont conformes & [larticle

36, il importerait peu de savoir si, en
vertu du droit national, les produits sont
similaires et s’il y a risque de confusion
entre des dénominations différentes, mais
seulement si, au sens du droit communau-
taire, des restrictions i I'importation sont
justifiées, c'est-a-dire nécessaires, ou si se
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trouve réalisée une des h{lpothéses visées
') A .
a l'article 36, deuxiéme phrase.

I! appartiendrait a la Cour de justice de
développer les principes en application
desquels devra étre décidée la question
de savoir i quelles conditions, au sens de
I'article 36 du traité CEE, des restrictions
a I'importation fondées sur des droits na-
tionaux de propriété industrielle peuvent
étre justifiées ou non au regard du droit
communautaire. Le Bundesgerichtshof
aurait perdu de vue que larticle 36, en
tant que disposition de droit communau-
taire, est applicable conjointement avec
le droit allemand des marques; il aurait
notamment dii envisager les points de
droit communautaire suivants.

Serait incompatible avec les dispositions
relatives a la libre circulation des mar-
chandises le fait,

— pour le titulaire d'une marque qui
autorise, dans son pays d’origine, I'uti-
lisation d’'une marque identique pour
un produit identique, d’interdire I'im-
portation, i partir d'un autre Etat
membre, de produits qui ne sont pas
identiques et sur lesquels ont été ap-
posés une marque Ou un nom com-
mercial dont un seul élément corres-
pond a sa propre marque ou nom
commercial;

— pourt le titulaire d’'une marque qui to-
lére, dans son pays d’origine, l'utilisa-
tion de plusieurs marques et noms
commerciaux comportant un élément
nominal qui figure dans sa propre
marque ou dénomination sociale et
qui est un mode de dénomination
courant dans le secteur en cause,

d’empécher une autre entreprise, éta-

blie csjans un autre Etat membre, d'uti-
liser une marque ou un nom commer-
cial comportant un élément nominal
identique, étant supposé que les pro-
duits entrant en ligne de compte ne
sont pas identiques, mais appartien-
nent tout au plus i un secteur appa-
renté de produits;

— pour” le titulaire d'un droit i la
marque, de poursuivre, dans les condi-
tions reprises au point précédent, son

action, alors qu’il serait disposé & ac-
cepter le prétendu risque de confu-
sion si, en contrepartie de I'abandon
de ses critiques, il était intéressé, dans
son propre pays, au commerce de I'en-
treprise étrangére.

L’ordonnance de renvoi envisagerait deux
solutions alternatives, caractéristiques des
deux conceptions extrémes qui s‘oppo-
sent. Entre celles-ci existeraient toutefois
des solutions intermédiaires.

Le Bundesgerichtshof estimerait apparem-
ment que I'importation de produits a par-
tir d'un Etat membre B doit étre interdite
lorsque, selon la juridiction nationale, les
produits 4 importer sont, d’aprés le droit
national, similaires & ceux pourvus d’une
marque semblable enregistrée dans I'Etat
membre A et que les dénominations
prétent a confusion. Une prise en consi-
dération des principes de droit commu-
nautaire ne serait nécessaire que lorsqu’il
sagit soit d'importations paralléles au
sens le plus large du mot, soit de pro-
duits pourvus d’une marque identique
ayant une origine commune.

Dans l'autre conception extréme, le titu-
laire d’ung ‘marque dans I'Etat membre A
ne pourrait interdire l'importation des
produits pourvus, dans I'Etat membre B,
d’'une marque identique que si P'apposi-
tion de la marque dans I'Etat B a été illé-
gale. Cette conception écarterait le risque
de voir la libre circulation des marchan-
dises a I'intérieur de la Communauté étre
sérieusement entravée par une interpréta-
tion trop extensive, par les juridictions
nationales, des notions de «produits simi-
laires» et de «risque de confusions.

Dans la présente affaire, la Cour de jus-
tice serait saisie, pour la premiére fois, du
probléme résultant du conflit entre des
marques qui n'ont pas dorigine com-
mune, ressortissent a des Etats membres
différents et sont, selon la juridiction na-
tionale, susceptibles de préter i confu-
sion.

En I'état actuel du droit, il appartiendrait-
aux juridictions nationales de trancher la
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question du risque de confusion. Une
telle décision ne saurait cependant étre
prise en fonction du seul droit national:
elle devrait tenir compte également de
Particle 36 du traité CEE. Dans cette me-
sure, la notion de risque de confusion se-
rait déja un concept de droit communau-
taire, de nature 2 faire I'objet d’une inter-
prétation par la Cour de justice dans le
cadre de l'article 177 du traité.

Il existerait d’autres possibilités d’assurer
que les cas dans lesquels il y a risque de
confusion entre dénominations et signes
ressortissant 4 des Etats membres diffé-
rents, mais sans origine commune, puis-
. sent étre tranchés dans le respect des

principes du droit communautaire.

Ainsi, conformément 4 une jurisprudence
du Reichsgericht, on pourrait, dans le cas
d’espéce, constater qu'il n’existe aucun
risque de confusion et qu'en toute hypo-
thése, ce risque devrait étre accepté en
vertu du principe fondamental de la li-
berté des activités économiques dans l'en-
semble du marché commun.

L’interprétation trés divergente, dans le
cadre de la Communauté, de la notion de
risque de confusion en mati¢re de droit
des marques rendrait urgente une harmo-
nisation des jurisprudences nationales en
ce domaine.

Une solution par voie d’analogie pourrait
étre tirée du principe anglais du <honest
concurrent use», selon lequel ne saurait
étre interdite Tl'utilisation de marques
identiques ou trés semblables, longtemps
utilisées dans des territoires voisins par
leur titulaire respectif et 9ui, entrées en
conflit tardivement, ont créé un risque de
confusion qui n’existait pas a lorigine.
De méme serait susceptible de fournir
une indication la loi du 30 juin 1959 rela-
tive au rattachement de la Sarre i la répu-
blique fédérale d’Allemagne, qui aurait
prévu, en cas de conflit entre des mar-
ques, I'adjonction d’éléments supplémen-
taires ayant un pouvoir distinctif; dans le
cadre communautaire, des dispositions
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appropriées pourraient étre adoptées
conformément aux articles 100 a 102 ou
a larticle 235.

1l appartiendrait 4 la Cour de justice d'éta-

blir les principes selon lesquels, confor-

mément au traité CEE, les problémes sou-
levés dans P'affaire au principal doivent
étre résolus par la juridiction nationale.

Elle devrait notamment indiquer au Bun-

desgerichtshof que,

— en cas de conflit entre des noms com-
merciaux n’ayant pas la méme ori-
gine et ressortissant a des Etats mem-
bres différents, [linterdiction d'un
nom commercial en raison d'un
risque éventuel de confusion résiduel
est contraire au principe de droit com-
munautaire selon lequel toutes les per-
sonnes et firmes ont le droit d’exercer
librement une activité économique
dans l'ensemble du marché commun,
étant supposé que [lutilisation du
nom commercial en cause ne procéde
pas de motifs déloyaux;

— lors de I'examen de la question 2 tran-
cher a propos du risque de confusion
des marques ou des dénominations
en conflit, il convient de tenir
compte, a c6té du droit national (par
exemple, la question de la similarité
des produits et le risque de confu-
sion), également des dispositions de
droit communautaire résultant de I'ar-
ticle 36 du traité (par exemple, les no-
tions de discrimination arbitraire, de
restriction déguisée dans le com-
merce entre les Etats membres et d'af-
fectation de I'objet spécifique du droit
de propriété en cause);

— si la juridiction saisie de I'affaire n’ar-
rive pas, lors de 'examen des points
précédents, a la conclusion que la res-
triction a I'importation des produits
provenant de 'Etat membre B n'est
pas justifiée et viole par conséquent
larticle 36, il convient d’examiner si
des adjonctions distinctives et, le cas
échéant, lesquelles doivent étre déter-
minées par la juridiction saisie de I'af-
faire au principal, adjonctions qui,
conformément aux principes de droit
communautaire, excluraient tout
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risque de confusion entre les deux
; St
dénominations.

La société Terranova, défenderesse en ré-
vision, fait observer que la Cour de jus-
tice se trouverait placee, pour la premiére
fois, devant la question fondamentale de
savoir si les régles du traité CEE relatives
a la libre circulation des marchandises
imposent de refuser la protection décou-
lant des droits nationaux i la marque ou
i la dénomination sociale, en principe
garantie par article 36 du traité, dans les
nombreux cas ou des entreprises d’autres
Etats membres, juridiquement et écono-
miquement indépendantes, commerciali-
sent leurs produits, sous une dénomina-
tion prétant 4 confusion et n’ayant pas la
méme origine, sur le territoire protégé au
profit du titulaire national du droit a la
marque ou a la dénomination sociale. Ce

pe de conflit comporterait une apprécia-
tion différente de ceux que la Cour de jus-
tice a tranchés jusqu'a présent. Les motifs
de I'ordonnance de renvoi laisseraient pré-
sumer que le Bundesgerichtshof a saisi

l'occasion que lui offrait le litige au prin--

cipal pour permettre a la Cour de justice
de préciser sa jurisprudence en ce sens
que, au moins dans le domaine délimité
par la question préjudicielle, P'existence
des droits nationaux de protection n’est
pas affectée par les dispositions du droit
communautaire; une telle précision serait
urgente et nécessaire, certaines décisions
de la Cour de justice ayant prété a criti-
que.

La question posée par le Bundesgerichts-
hof délimiterait de maniére non équi-
voque l'objet de la demande 3 titre préju-
diciel et, par conséquent, les questions
juridiques que la Cour de justice doit
trancher.

Ainsi, le “cas, envisagé par 'ordonnance
de renvoi, d'une entreprise, établie dans
un Etat membre A, qui «s’opposes i une
importation, ne viserait pas |'action du ti-
tulaire de la marque, mais l'interdiction,
par les autorités nationales, 4 I'entreprise
établie dans I’ftat membre B d'importer,
dans I'Etat membre A, des produits simi-

laires sous une marque prétant & confu-
sion. Ce fait seul serait une «mesure d’ef-
fet équivalent> au sens de larticle 30 du
traité CEE.

En outre, le Bundesgerichtshof suppose-
rait que lentreprise établie dans I'Btat
membre A s’'oppose a I'importation en se
fondant sur ses droits a la marque et 3 la
dénomination sociale existant dans ce
pays, tandis que, en ce qui concerne l'en-
treprise établie dans I'Etat B, il se conten-
terait de supposer que ses produits y ont
été réguliérement pourvus d’'une marque.

La Cour de justice serait liée par les cons-
tatations de la juridiction de renvoi en ce
qui concemne les éléments de fait. Parmi
ceux-ci figureraient la similarité des pro-
duits commercialisés par les deux entre-
prises et le risque de confusion entre les
signes utilisés par elles.

La Cour de justice ne pourrait pas non
plus se prononcer sur le point de savoir
si et, le cas échéant, de quelle fagon le
fait de faire valoir des droits nationaux a
la marque ou 4 la dénomination sociale
peut, en raison de la protection qui leur
est accordée par l'application et I'interpré-
tation des concepts de «similarité des pro-
duits» et de «risque de confusion» dans la
législation et la jurisprudence nationales,
affecter les principes des articles 30 a 36
du traité CEE. Ces notions reléveraient
exclusivement du droit national; elles
n’‘auraient manifestement pas de contenu
communautaire qui permettrait éventuel-
lement a la Cour de justice d’établir des
principes généraux pour leur application
et leur interprétation par les juridictions
nationales.

Contrairement aux affaires dont elle a été
saisie jusqu’a présent, la Cour de justice
aurait, en I'espéce, pour la premiére fois i
examiner un cas de violation «normale»
d’un droit 4 la marque; il s’agirait, en par-
ticulier, de la protection de droits a la
marque et a la dénomination sociale exis-
tant dans un Etat membre contre I'impor-
tation et la commercialisation de pro-
duits similaires mis sur le marché en
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cause par un tiers sous une dénomination
rretant a confusion. En protégeant le titu-
aire de la marque contre un tel acte, les
juridictions nationales ne feraient que réa-
liser I'objectif de protection specnhque de
la marque; les restrictions a I'importation
qui se maintiennent dans ce cadre se-
raient c]usuflees» au regard de l'article
36 du traité, par la protection de la pro-
priété industrielle. Les droits nationaux
des marques et autres signes seraient
dominés par lldee de protection contre
les erreurs quant a la provenance des pro-
duits, dan51 ’intérét tant du titulaire de la
marque que des consommateurs. Cette
protection devrait toujours étre assurée
lors 'il existe, en raison de l'utilisation
%enommauons semblables pour des
prodults similaires, un risque de confu-
sion pour le commerce. En constatant,
dans la procédure au principal, la simila-
rité des produits et le risque de confu-
snon, les juridictions nationales n’auraient
pas étendu la protection de la marque au-
dela de 'objet specnﬁque de la propriété
industrielle. I1 n’y aurait pas de conflit
entre le principe de la libre circulation
des marchandises et les droits nationaux
de propriété industrielle: le domalne d ‘ap-
plication de larticle 30 du traité s'arréte-
rait devant l'essence, c'est-a-dire I'objet
spécifique, de la propriété industrelle, et,
en particulier, du droit national i la mar-
gue.

Une autre maniére d’aborder le probléme
consisterait 4 déterminer, sur la base
d’une balance entre les intéréts protégés
par le droit des marques, dans quelles
conditions le principe de la libre circula-
tion des marchandises s’impose i l'en-
contre de la protection des marques natio-
nales accordée par les Etats membres ou,
dans l'optique différente, & _quelles condi-
tions les droits nationaux a la marque et

a la dénomination sociale sopposent a
une réalisation compléte de la libre circu-
lation des marchandises dans la Commu-
nauté.

Dans ce contexte, il conviendrait de cons-

tater que I'absence d'origine commune
donne au droit du titulaire de la marque

1048

N

a Tlidentification de ses produits une
consistance beaucoup plus forte que dans
le cas ou le titulaire d'une marque
unique a lui-méme démultiplié ou dé-
membré celle-ci.

La réalisation des objectifs de I'article 30
du traité CEE, d’'une part, le maintien des
droits nationaux de propriété industrielle,
d’autre part, seraient soumis au principe
de la proportionnalité et i I'interdiction
de prendre des mesures excessives par
rapport a loblectlf wse On ne pourrait
donc retenir comme prémisse que le prin-
cipe de la libre circulation des marchan-
dises 4 lintéreur du marché commun
Iemporte nécessairement sur les intéréts
des titulaires de marques et ceux des
consommateurs.

Accorder, egalement dans la présente af-
faire, la priorité au principe de la libre cir-
culation des marchandises priverait no-
tamment les consommateurs de toute ga-
rantie quant a la provenance ou a la qua-
lité des produits. L'identification et la dlf-
férenciation des produits deviendraient a
peu prés impossibles si des marques
prétant a confusion pouvaient &tre utili-
sées dans un seul et méme pays par plu-
sieurs entreprises. Le jeu de la concur-
rence dans le marché commun en serait
faussé. Une jurisprudence qui favoriserait
la libre circulation des marchandises aux
dépens de la protection de la concur-
rence ne serait pas conforme au traité
CEE: les deux objectifs seraient de méme
valeur et devraient étre conciliés.

En fait, Terrapin ne se verrait dailleurs
nullement interdire dlmporter ses pro-
duits en république fédérale dAllemagne
et de les y commercialiser, mais seule-
ment d’utiliser une dénomination prétant
a confusion. L’article 30 du traité viserait
a assurer la libre circulation des marchan-
dises; il ne conférerait pas le droit de
commercialiser des produits dans la Com-
munauté sous n’importe quelle dénomi-
nation. En lespece, le conﬂlt entre des
dénominations prétant a confusion et
existant dans dxfr rents Etats membres ne

S

conduirait pas a une restriction de la
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libre circulation des marchandises. Le
droit du titulaire de la marque d’interdire
des dénominations prétant i confusion
pour des produits similaires ne serait pas
un droit spécifique de protection contre
les produits étrangers; il s’exercerait a 'é-
garcf des nationaux comme des étrangers.
Le fait d’obliger celui qui contrevient 3 la
législation et i la jurisprudence natio-
nales 4 apposer sur ses produits une déno-
mination excluant tout risque de confu-
sion avec les produits indigénes ne consti-
tuerait pas un obstacle supplémentaire &
la libre circulation des produits.

La question de savoir si le contrefacteur
utilise la dénomination d’une facon illé-
gale ou abusive ne pourrait étre appréciée
que selon la législation de I'Etat du titu-
laire du droit violé. Le droit communau-
taire, en I’état actuel, ne fournirait aucun
critére quant au caractére illégal ou abusif
de l'utilisation d’'une marque; en atten-
dant la création d’un systéme communau-
taire des marques, les juridictions des
Etats membres devraient se reporter 3
leurs ordres juridiques nationaux pour en
décider. La Cour de justice ne saurait pré-
tendre déduire uniquement des articles
30 a 36 du traité, des objectifs de celui-ci
ou méme des principes juridiques com-
muns aux Etats membres, les conditions
dans lesquelles existe, en vertu du droit
communautaire, un risque de confusion
entre des dénominations semblables pro-
venant d’Etats membres différents.

Les faits qui sont  Porigine du litige au
principal reléveraient du domaine pour
lequel la jurisprudence de la Cour de jus-
tice a d’ores et déja reconnu que l'invoca-
tion de la protection nationale de la
marque est permise et justifiée par l'ar-
ticle 36 du traité; une jurisprudence res-
treignant encore plus le champ d'applica-
tion de cette disposition susciterait des
réserves graves et insurmontables.

Il conviendmit, par conséquent, de ré-
pondre par I'affirmative 4 la question po-
sée par le Bundesgerichtshof.

Le gouvernement du royaume de Bel-
gique est d’avis que larticle 36 du traité

permet au titulaire d’'une marque de s’op-
poser & l'importation de produits simi-
laires d’une entreprise établie dans un
autre Etat membre, ou elle est titulaire
d’'une marque ressemblante, du moment
qu’il n'existe aucun lien entre les deux
entreprises en cause, que leurs droits sur
les marques sont nés indépendamment
'un de l'autre et qu’il n’y a, entre les en-
treprises, aucune subordination commer-
ciale ou juridique étrangére au domaine
des marques. ’

La jurisprudence de la Cour n’exclurait
nullement la possiblité, pour le détenteur
d’une marque, de faire échec aux importa-
tions provenant de personnes ayant un
titre juridique indépendant du sien de-
puis l'origine. Dans un tel cas, on ne se-
rait pas en présence d’une situation ol
un marché unique s’est trouvé fragmenté
par l'intervention d’'une mesure d'origine
privée ou publique: le droit des marques
ne serait pas utilisé pour briser une unité
existante.

La fonction essentielle de la marque se-
rait de certifier que les produits revétus
de la marque proviennent de 'établisse-
ment du titulaire. Il ne serait pas compa-
tible, sauf certaines exceptions, avec cet
objet spécifique que plus d’une personne
soit autorisée a utiliser la méme marque

. dans le méme territoire; le droit de

marque serait un droit exclusif.

Certaines exceptions auraient été appor-
tées a cette regle soit par le droit commu-
nautaire, soit par le droit international
des marques. Tel serait le cas du démem-
brement du droit de marque par cession
ou licence. La Cour de justice aurait égale-
ment admis qu’en P'absence de concerta-
tion entre entreprises, des produits prove-
nant de titulaires entre lesquels n'existe
aucun lien juridique, financier, technique
ou économique puissent étre vendus
dans le méme territoire, au motif que les
marques dont ils étaient revétus avaient
la méme origine; cette doctrine ne sau-
rait cependant étre étendue au cas de mar-
ques indépendantes depuis l’origine. Une
autre exception résulterait de larticle 5,
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C3, de la Convention d’union de Paris
pour la protection de la propriété indus-
trielle; cette disposition maintiendrait
dans des limites tres strictes les condi-
tions de coexistence des marques identi-
ques sur un méme marché.

La concurrence impliquerait que le
consommateur puisse choisir, en connais-
sance de cause, entre les différents pro-
duits présentés sur le marché; d'ou la né-
cessite  d’«instruments d’identification»
des produits ou services offerts en concur-
rence sur ce marché, qui permettent au
public de reconnaitre les produits et d’en
attribuer les qualités ou les défauts a I'en-
treprise dont ils proviennent, Pour que la
marque puisse jouer son rble parmi ces
instruments d’identification, il serait es-
sentiel que la loi garantisse au public que
seuls les produits provenant du titulaire
de la marque sont mis en vente sous cel-
le-ci. Si le signe distinctif cessait d’étre
unique, il serait ruiné dans sa fonction
propre d’identification du produit, faus-
sant ainsi la concurrence entre les entre-
preneurs et créant la confusion dans le
public. Etendre la jurisprudence actuelle
de la Cour de justice aux marques sans
origine commune ne comporterait pas
seulement une atteinte aux prérogatives
que le droit national assure aux titulaires
d’une marque, mais aussi un trouble
grave dans le fonctionnement du marché.

Les exigences de la sécurité juridique, de
la protection du public et de I'équité ren-
draient nécessaire le maintien du droit
du titulaire de poursuivre les contrefac-
teurs de ses marques.

Le gouvernement du royaume de Dane-
mark estime que, s'agissant d’apprécier la
légalité d’une interdiction d’importation
basée sur le droit & la marque, il convien-
drait . de s'attacher essentiellement a la
fonction fondamentale de la marque: opé-
rer une différenciation entre les divers
producteurs sur le marché. La protection
que les législations nationales accordent a
la marque intéresserait tant le consomma-
teur. que le producteur; elle servirait des
intéréts non seulement d’ordre industriel
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et commercial, mais aussi d’ordre géné-
ral. En raison du contenu spécifique de la
marque, l'article 36 du traité CEE devrait
nécessairement permettre d‘invoquer le
droit i la marque pour s'opposer a des
importations en provenance d’un Etat
membre, dans la mesure ou le maintien
de la fonction de différenciation de la
marque exige que I'importation soit inter-
dite. Priver le titulaire individuel de la
marque du droit de s'opposer a I'importa-
tion de produits provenant d’une entre-
prise avec laquelle il n’a pas de lien juri-
dique ou économique et légalement pour-
vus, dans un autre Etat membre, d’'une
marque identique ou d’une marque sus-
ceptible de préter a confusion porterait
une atteinte trés sérieuse a cette fonction
de différenciation, c’est-a-dire a la raison
d’étre méme du droit 3 la marque.

De méme que la fonction fondamentale
de la marque serait de différencier les di-
vers producteurs sur le marché, I'objectif
du nom commercial serait de différencier
les divers entrepreneurs dans l'esprit des
consommateurs; la raison qui justifie la
protection de la marque serait ainsi a la
base de la protection que les législations
nationales accordent au nom commer-
cial.

La question posée par le Bundesgerichts-
hof - devrait donc recevoir une réponse
positive.

Le gouvernement de la république fédé-
rale d’Allemagne souligne que la ques-
tion du risque de confusion ne fait pas
'objet de la demande préjudicielle adres-
sée a la Cour de justice; par ailleurs, il y
aurait lieu de répondre par 'affirmative a
la question de savoir si les articles 30 et
36 du trait¢ CEE doivent, dans le
contexte général du traité, étre interprétés
en ce sens que l'entreprise établie dans
I'Etat membre A peut, dans les condi-
tions abstraites visées a la question préju-
dicielle, interdire I'importation des pro-
duits marqués par une entreprise établie
dans I'Etat membre B.

On ne se trouverait pas, en I'espéce, en
présence d'une mesure d’effet équivalant
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a des restrictions quantitatives a I’ importa-
tion au sens de I'article 30 du traité CEE.
Au regard de la directive de la Commis-
sion n° 70/50, du 22 décembre 1969 (JO
1970, n° L 13, p. 29), fondée sur larticle
33, paragraphe 7, du traité, il convien-
drait de constater que les prérogatives
dont dispose le titulaire de droits 2 la
marque en ce qui concerne les produits
importés ne constituent pas, en raison de
leur nature méme, des «mesures autres
que celles applicables indistinctement
aux produits nationaux et aux produits
importés> au sens de l'article 2 de la di-
rective ni, au sens de son article 3, des
«mesures régissant la commercialisation
des produits ... dont les effets restrictifs
sur la libre circulation des marchandises
dépassent le cadre des effets propres
d’une réglementation de commerces: ces
effets ne seraient pas <hors de proportion
par rapport au résultat recherché» et l'ob-
jectif de différenciation ou d’individualisa-
tion de la marque (ou du nom commer-
cial) ne pourrait «étre atteint par un autre
moyen qui entrave le moins les échan-
ges».

En toute hypothése, le droit accordé a
lentrepnse établie dans I'Etat membre A
de sopposer dans les condmons visées a
la question préjudicielle, a lxmportanon
de produits marqués de Ientreprise B, 2
supposer méme que l'article 30 puisse lui
étre apphque serait en tout cas justifié au
sens de P'article 36 par des raisons de pro-
tection de la propriété industrielle et com-
merciale.

Le principe de la libre circulation des
marchandises, a la réalisation duquel ten-
drait linterdiction, par larticle 30, des
mesures d’effet équivalant a des restric-
tions quantitatives a2 'importation, serait
certes un des principes fondamentaux du
traité; les prérogatives que le droit natio-
nal des Etats membres accorde aux titu-
laires de droits de propriété industrielle
seraient cependant compatibles avec ce
pnncnpe dans la mesure ou elles relévent
de <l’existence» de ces droits et qu’elles
en constituent <l'objet specxhquea En les-
péce, la prérogative accordée a I'entre-

prise établie dans I’Etat membre A résul-
terait de la fonction fondamentale du
droit au nom commercial — assurer la
différenciation de lUentreprise — et du
droit 4 la marque — assurer la différencia-
tion des produits. Le maintien de cette
fonction fondamentale s'opposerait i
Iexistence simultanée de marques suscep-
tibles de préter a confusion sur le terri-
toire couvert par le droit au signe, en ce
qui concerne tant les produits fabriqués,
marqués et mis en circulation 2 l'inté-
rieur du pays que les produits revétus
d’'une marque semblable importés de I'é-
tranger. Par ailleurs, le droit national rela-
tif a la protection des signes constituerait
un instrument privilégié pour assurer une
concurrence loyale et praticable et pour
contribuer 2 la création d’un marché uni-
taire garantissant la liberté des échanges.

La faculté dempecher Iimportation de
produits pourvus d’un 51gne identique
participerait encore de «l'existence du
droit national au signe en ce qu’elle assu-
rerait I'égalité de traitement des produits
nationaux et des produits importes.

Cette faculté ne dépasserait pas non plus
le cadre des effets propres a ce droit: elle
respecterait le principe de la proportion-
nalité au regard du nombre de cas et de
leur signification pour la législation rela-
tive a la protection des signes, du point
de vue du titulaire du droit au signe
comme du point de vue des consomma-
teurs, au regard de la durée de la protec-
tion accordée et au regard d’'un dévelop-
pement économique harmonieux de la
Communauté; enfin, elle aurait un carac-
tére de nécessité, le méme objectif ne
pouvant étre atteint par d’autres moyens
entravant le moins les échanges.

Elle reléverait ainsi de l’existence et de
lob]et SpelequC du droit au signe et se-
rait par consequent justifiée, au sens de
larticle 36, premiére phrase, du traité,
par des raisons de protection de la pro-
priété industrielle et commerciale; elle
ne constituerait pas non plus un moyen
de discrimination arbitraire ni une restric-
tion déguisée dans le commerce entre les
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Etats membres au sens de latticle 36,
deuxiéme phrase.

Une étude de droit comparé ferait appa-
raitre que, s’agissant du territoire écono-
mique unitaire d'un Etat, le principe de
I'unité de marché n’impose pas d’écarter
ou d’affaiblir les prérogatives des titu-
laires de droit régionaux a un signe; &
plus forte raison, ne saurait-il avoir pour
conséquence nécessaire d’affaiblir les
droits régionaux dans le cadre d’une
Communauté qui n'a pas encore atteint
le stade d’'un Etat unitaire. L'exemple du
droit des marques Benelux montrerait
que méme la mise en ceuvre dun droit
des marques unitaire entre des Etats réu-
nis au sein d’une union économique ne
va pas nécessairement de pair avec une
restriction des droits nationaux existants.

Dans la perspective de la création future
d’'un droit européen unitaire des mar-

ues, le processus graduel d’unification, 3
I'initiative des entreprises intéressées, de-
vrait avoir priorité sur une mesure radi-
cale qui affecterait I'existence des droits
nationaux.

Dans sa réponse, la Cour de justice de-
vrait s'en tenir au cadre des appréciations
en fait et des questions en droit du Bun-
desgerichtshof, auxquelles pournit étre
donnée la réponse suivante:

«Les dispositions relatives a la libre circu-
lation des marchandises (art. 30, 36 du
traitt CEE) doivent étre interprétées en
ce sens quune entreprise établie dans un
Etat membre A peut s’opposer, en se fon-
dant sur ses droits a la marque et au nom
commercial existant dans cet Etat, 3 I'im-
portation de produits similaires prove-
nant d’une entreprise établie dans un
Etat membre B, lorsque ces produits ont
été pourvus, dans I'Etat membre B, d’une
dénomination dont. I'entreprise établie
dans I'Etat B est certes titulaire 2 titre de
marque ou de nom-commercial, mais qui
est susceptible de préter 4 confusion,
dans I'Etat membre A, avec le nom com-
mercial de P'entreprise qui y est établie,
étant entendu qu’tl n'y a pas de lien, de
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quelque nature que ce soit, entre les deux
entreprises et que leurs droits nationaux
au signe sont nés séparément et indépen-
damment 'un de l'autre.

Le gouvernement de la République fran-
gaise reléve que la présente affaire différe-
rait des précédentes par deux faits essen-
tiels: les marques ne sont plus identiques,
mais seulement susceptibles de préter a
confusion, ainsi que l'aurait souveraine-
ment constaté la juridiction du fond, et,
surtout, elles sont absolument indépen-
dantes, et cela dés leur origine. L'arrét de
la Cour de justice pourrait avoir des réper-
cussions sur l’existence des systémes na-
tionaux de protection des marques et anti-
ciper ainsi sur la conception de la
marque européenne; a travers le pro-
bléme du conflit entre deux normes juri-
diques, le droit des marques et la regle de
la libre circulation, c’est en fait la fonc-
tion économique de la marque qui serait
mise en cause.

En ce qui concerne le contenu du droit 3
la marque, le probléme, d’'un point de
vue juridique, serait de savoir si le droit 4

~ la marque comporte celui de s’opposer a

toute utilisation de la marque sur Ié terri-
toire de référence et, en particulier, a la
mise en circulation du produit marqué,
ou §’il se limite au droit d’en interdire
Papposition sur ce méme territoire. La
Cour de justice aurait déja admis que 'uti-
lisation du droit sur la marque ne consti-
tue pas nécessairement une restriction
déguisée a la libre circulation; cette inter-
pretation devrait &tre maintenue, sous
réserve qu'un doute soit levé sur le point
de savoir si ce titre doit exister dans le
pays ou la marque a été apposée ou dans
celui ou le produit marqué a été mis en
circulation. La premiere interprétation ne
saurait &tre retenue: exclure du champ de
la contrefagon I'importation d’un produit
sur lequel une marque aurait été apposée
i I'étranger licitement, mais en dehors de
tout consentement du titulaire de la
marque dans le pays importateur, serait
amputer gravement la protection due au
titulaire cﬁet la marque. Le principe de la
libre circulation devrait certes s’appliquer
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dans le cas de marques authentiques ap-
posées sur des produits authentiques cor-
respondants; mais aller plus loin remet-
trait en question les systémes nationaux
de protection des marques et compromet-
trait la garantie des droits qu'ils confé-
rent.

Le r6le de la marque serait, au premier
chef, de permettre d’identifier les pro-
duits ou services d’'une entreprise, de les
rattacher & une source de fabrication ou
de commercialisation et de les distinguer
de ceux des concurrents. Cette fonction
serait dans l'intérét tant du titulaire que
du consommateur; la coexistence, sur un
marché, de produits de méme genre re-
vétus de marques identiques ou similaires
risquerait donc de porter atteinte a la
fonction de concurrence de la marque
comme a sa fonction de garantie du
consommateur.

L'intérét de l'unité du marché commun
pourrait prévaloir et la coexistence des
marques étre admise si leur titulaire est
unique ou s’il existe, entre les différents
titulaires, un lien économique de nature
a permettre un contrble véritable sur les
caractéristiques du produit. A défaut d’'un
tel lien, la libre circulation serait de na-
ture 3 porter préjudice aux industriels et
commergants dont la marque est I'outil
de pénétration sur les marchés, mais
aussi a causer des perturbations chez les
consomimateurs.

Admettre que l'apposition licite d’une
marque dans un pays de la Communauté
fait échec a P'action en contrefagon dans
les autres aboutirait pratiquement a une
destruction du droit des marques. En ef-
fet, un tel systéme constituerait une inci-
tation a la fraude tant a Pintérieur du mar-
ché commun que de lextérieur; si la
marque ne conférait plus une protection
sau's?aisante, elle ferait I'objet d’'une désaf-
fection progressive et on en reviendrait a
une simple protection par l'action en
concurrence déloyale, ce qui constituerait
une régression sur le plan juridique et
une limitation de sécurité sur le plan
commercial. Une telle dégradation de la

situation ne pourrait que nuire aux tra-
vaux sur la marque européenne ou com-
porterait le risque d’une orientation de
ces travaux dans une direction qui n'est
pas généralement souhaitée.

Il apparaitrait donc que les articles 30 et
36 ne peuvent étre interprétés comme pri-
vant une entreprise ét:glie dans un Etat
membre A du droit de s'opposer, sur la
base d’une marque et d’une dénomina-
tion sociale, & I'importation de produits
similaires provenant d’'un pays B sur les-
3uels aurait été apposée réguliérement,

ans ce pays B, une marque susceptible
de préter a confusion avec sa dénomina-
tion sociale et sa marque protégées dans
le pays A, s'il n'existe aucun lien entre
les deux entreprises, les droits en conflit
étant nés séparément et indépendam-
ment l'un de l'autre.

Le gouvernement d'Irlande est davis
qu’il conviendrait de répondre comme
suit 4 la question posée:

«Il est compatible avec les dispositions
relatives 4 la libre circulation des mar-
chandises (art. 30 a 36 du traité CEE)
qu'en se fondant sur ses droits & la
marque et a son nom commercial exis-
tant dans un Etat membre A, une entre-
prise établie dans cet Etat s'oppose a I'im-
portation de produits similaires prove-
nant d’'une entreprise établie dans un
Etat membre B, lorsque ces jproduits ont
été réguliérement pourvus d’'une marque
qui est susceptible de préter a confusion
avec le nom commercial et la marque
qui sont protégés, dans le pays A, au pro-
fit de I'entreprise y établie, lorsqu’il n’y a
pas de lien entre les deux entreprises,
lorsque leurs droits nationaux a la
marque sont nés séparément et indépen-
damment l'un de l'autre (aucune origine
commune) et lorsque, 4 heure actuelle,
il n’y a pas non plus de dépendance éco-
nomique ou juridique entre les deux en-
treprises».

La législation des Etats membres en ma-

tiére de droits de propriété industrielle et
commerciale aurait pour objectif non
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seulement la création de droits afférents
aux marques, mais aussi la protection du
public. Cette protection serait réalisée par
Loctroi de droits exclusifs aux titulaires
de marques et par l'interdiction d'utiliser
des marques susceptibles de tromper ou
de préter a confusion. Elle aurait des ef-
fets bénéfiques pour I'ensemble de la
Communauté et, en interprétant les dis-
positions du traité relatives a la propriété
industrielle et commerciale, il serait rai-
sonnable de supposer que ces résultats
ont été voulus par les signataires du trai-
té.

L'exercice des droits accordés aux titu-
laires de marques ne limiterait en aucune
facon la libre circulation des marchan-
dises pour lesquelles il y a utilisation
d’une marque. Dans le cas despéce,
I'exercice, par Terranova, de ces droits
n'empécherait pas Terrapin d'importer
en république fédérale d'Allemagne des
bitiments préfabriqués, mais seulement
de faire usage de la dénomination «Terra-
pin» en relation avec ces produits.

Les faits de la présente affaire ne révéle-
raient pas de violation des droits recon-
nus par le traité ni aucun acte contraire
aux objectifs poursuivis par celui-ci. Par
contre, une reponse a la question posée
qui restreindrait I'exercice des droits de
Terranova serait contraire a ces objectifs;
les arréts précédemment rendus par la
Cour de justice en matiére de libre circu-
lation des marchandises et de propriété
industrielle et commerciale ne sauraient
d’ailleurs justifier une telle restriction.

Une reponse négative a la questlon posee
ne pourrait que proceder d’une interpréta-
tion du traité contraire a la volonté de ses
auteurs.

Le gouvernement du royaume des Pays-
Bas estime également que la décision de
la Cour de justice pourrait étre dune im-
portance décisive pour le maintien du
droit des marques du point de vue de la
fonction sociale importante de celui-ci
tant pour le producteur que pour le
consommateur.
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L’essence du droit exclusif & une marque
consisterait, selon la jurisprudence de la
Cour, en ce que la marque indique l'ori-
gine du produit, de sorte que le titulaire
serait mis en mesure de protéger contre
des tiers la position économique qu il a
atteinte grice a ses efforts financiers, tech-
niques et commerciaux et que le consom-
mateur aurait la possibilité de reconnaitre
le produit aux qualités duquel il attache
de llmportance Dans les circonstances
de la présente affaire, I'exercice du droit a
la marque serait donc justifié par la garan-
tie des droits qui constituent I'objet spéci-
fique de la propriété industrielle et, selon
Iinterprétation que la Cour de justice a
donnée de larticle 36, les régles relatives
a la libre circulation des marchandises ne
s’y opposeraient pas.

Accorder une priorité absolue i l'unité
du marché porterait une atteinte inadmis-
sible aux intéréts des titulaires de mar-
ques et des consommateurs, e qui ne se-
rait pas une fagon sensée de réaliser la
libre circulation des marchandises et 'u-
nité du marché; au contraire, ladoptlon
d’une telle conception aurait pour consé-
quence prévisible de fausser la concur-
rence et de tromper le public.

L’exercice des droits 4 la marque pourrait
sans doute constituer un certain frein a la
libre circulation des marchandises a I'inté-
rieur du marché commun. Le reméde ne
pourrait étre qu'un régime communau-
taire des marques, bien que celui-ci ne
puisse pas offrir une solution satisfaisante
a tous égards.

En ce qui concerne I'exercice des préroga-
tives dont jouit le titulaire d’'un nom com-
mercial, il conviendrait de constater que
la libre circulation de produits sur un ter-
ritoire, lorsque ces produits sont revétus
d’une indication qui préte a confusion
avec le nom commercial auquel un tiers
a droit sur ce territoire, est susceptible
d’affecter le pouvoir distinctif de ce nom
commercial et, par conséquent, de mena-
cer directement le droit au nom. Le titu-
laire du nom commercial pourrait, en
vertu de l'article 36, exercer ses droits de
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la fagon décrite dans la question du Bun-
desgerichtshof.

Selon le gouvernement du Royaume-Un;,
les dispositions du traité devraient, en
principe, étre interprétées de maniére a
permettre au titulaire d’'un droit i la
marque, en vertu de la législation d'un
Etat membre, d’exercer son droit pour
empécher la mise sur le marché, dans cet

tat membre, d’'un produit portant une
marque identique a sa propre marque ou
a ce point semblable qu'elle peut étre
confondue avec celle-ci, méme si cette
marque peut avoir été apposée d'une
maniére réguliére sur le produit dans son
pays d’origine.

L’objectif des droits & la marque serait de
distinguer les produits d'un commercant
de ceux d’un autre, et non de provoquer
un cloisonnement du marché; la marque
profiterait tant au commergant quau
consommateur.

La question du risque de confusion entre
deux marques en Allemagne reléverait
des seules juridictions allemandes. La

question d'une discrimination ou d’une.

restriction déguisée au sens de la derniére
phrase de T'article 36 ne se poserait que
si le droit allemand était intrinsequement
discriminatoire a I'encontre des ressortis-
sants de pays autres que I'Allemagne ; ce
probléme ne ferait pas 'objet de la ques-
tion posée a la Cour de justice.

La jurisprudence de la Cour aurait établi
une distinction entre lexistence des
droits de propriété industrielle et leur
exercice. Or, empécher l'exercice d’un
droit 4 la marque a I'encontre d’importa-
tions effectuées a partir d’'une source tout
i fait indépendante, méme i partir d’'un
autre Etat membre, serait porter atteinte
au droit lui-méme. Dans le cas d'espéce,
aucune distinction valable ne pourrait
donc étre faite entre le droit et son exerci-
ce. Il n’existerait pas non plus de raison
valable d’autoriser un concurrent étranger
a introduire des produits pourvus d’'une
marque dans un pays ou celle-ci est proté-
gée. L'importation méme des marchan-

dises ne serait nullement interdite. L’exer-
cice du droit 3 la marque, indispensable
pour maintenir la substance de la pro-
priété industrielle, serait possible sans
que doive étre nécessairement imposée
une mesure d'effet équivalant 2 une res-
triction quantitative a Pimportation des
produits en cause.

Une réponse négative a la question posée
a la Cour de justice entrainerait des diffi-
cultés pour les autorités nationales, qui
sefforcent d’assurer la loyauté des rela-
tions commerciales sur leurs marchés res-
pectifs: la valeur des marques serait mise
en question, des conditions commer-
ciales établies de longue date seraient
bouleversées et les consommateurs se-
raient susceptibles d’étre trompés et abu-
sés. La seule facon pour un commergant
de s’assurer de P'exclusivité de la marque
serait d’enregistrer celle-ci dans chaque

tat membre; cette conséquence serait
absurde et excessivement onéreuse. Une
réponse négative risquerait aussi de dé-
truire un tres grand nombre de droits
existants, 4 un moment ou un régime
communautaire des marques n’existe pas
encore, et pourrait mettre en danger la
réalisation de la convention européenne
en matiére de marques.

Il serait également dans l'intérét général
que les Etats membres gardent le pouvoir
d’exercer un contrdle complet sur les dé-
nominations sociales et les noms com-
merciaux et que les entreprises Puissent
se prémunir contre les tentatives d usurpa-
tion de leur identité légale. Ces droits se-
raient nécessaires et parfaitement compa-
tibles avec les articles 30 et 36. La seule
restriction & apporter a cet égard serait
que les droits des Etats et des entreprises
doivent étre exercés sans discrimination
de nationalité.

Il conviendrait donc de répondre par Faf-
firmative 4 la question posée a la Cour de
justice: les articles 30 et 36 du traité n’in-
terdiraient pas 4 une entreprise d’exercer
les prérogatives commerciales liées 4 son
nom commercial et 4 sa marque, existant
dans un Etat membre A, pour empécher
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I'importation de produits similaires prove-
nant d’'une entreprise établie dans un

tat membre B et portant une dénomina-
tion distinctive susceptible de préter a
confusion, légalement apposée dans I'Etat
membre B.

La Commission des Communautés euro-
Dpéennes aprés avoir rappelé les éléments
de fait de I'affaire au principal, les points
essentiels de la question posée par le Bun-
desgerichtshof, les dispositions en cause
du droit allemand sur les marques et la
raison sociale ainsi que la jurisprudence
de la Cour de justice en matiére de droits
de propriété industrielle et commerciale,
souligne que l'article 36 du traité, en tant
qu’il déroge a l'interdiction des restric-
tions quantitatives 4 I'importation et des
mesures d’effet équivalent édictée par l'ar-
ticle 30, n’admettrait que les restrictions
a la libre circulation des marchandises
gui sont justifiées par la sauvegarde des

roits qui constituent I'objet spécifique
de la propriété industrielle et commercia-
le.

A la base de la question posée se retrouve-
rait le rapport conflictuel entre les droits
nationaux de propriété industrielle, a ef-
fet territorialement limité, et le droit com-
munautaire, dont 'application uniforme
dans chacun des Etats membres garantit
'efficacité et qui primerait le droit natio-
nal. Il s’agirait de mettre en balance trois
sortes d’intéréts généraux, représentés par
le principe de l'unité du marché com-
mun, l'intérét des titulaires de marques
similaires ou prétant a confusion et l'in-
térét des consommateurs a étre informés
et non abusés par les marques de fabri-
que.

Le principe de l'unité du marché com-
mun serait pleinement mis en valeur si
les titulaires de marques n’ayant pas la
méme origine, identiques ou susceptibles
d’étre confondues, se voyaient refuser le
pouvoir d’interdire 'importation de pro-
duits portant légalement, dans un autre
ftat membre, la marque incriminée.
Dans cette hypothése, la limitation des
droits nationaux a la marque serait com-
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pensée par l'extension de I'espace écono-
mique offert aux titulaires de marques
identiques ou prétant a confusion.

Un exemple de ce type de solution serait
offert par la législation britannique régis-
sant le droit des marques. Celle-ci appli-
querait moins le principe de la priorité
que celui du <honest concurrent use» (uti-
lisation paralléle loyale), qui permettrait
la coexistence, dans des circonstances dé-
terminées, de marques identiques ou
prétant a confusion dans le cadre d'un
méme ordre juridique. Cependant, I'exis-
tence d’une telle régle, uniformément
appliquée dans un ordre juridique natio-
nal, serait une chose; la rendre obliga-
toire dans neuf ordres juridiques natio-
naux différents, par le biais du droit com-
munautaire, en serait une autre.

Pour trancher la question posée par I'or-
donnance de renvoi, il serait nécessaire
de se référer a larticle 36 du traité. Il ap-
partiendrait a la Cour de justice de déter-
miner les cas dans lesquels la restriction
a la libre circulation des marchandises
découlant de VDexclusivité territoriale
conférée par les marques est nécessaire
pour garantir la protection de I'existence
ou de l'objet spécifique de la marque.

Selon la jurisprudence de la Cour, I'objet
spécifique de la marque consisterait a dis-
tinguer les produits d’un fabricant de
ceux d’un autre fabricant et a attirer I'at-
tention des consommateurs sur la prove-
nance des produits: la fonction du droit
des marques serait de rendre possibles
cette distinction et cette information sur
la provenance. Lorsque cette fonction de
la marque n'est pas compromise ou
lorsque les circonstances s’opposent a ce
qu’elle soit assurée, la Cour refuserait logi-
quement de prendre en considération I’ar-
gument de la territorialité de la protec-
tion et ferait prévaloir le principe de la
libre circulation des marchandises.

A la lumicre de cette jurisprudence, il
conviendrait de donner une réponse affir-
mative a la question de savoir si l'article
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36 justifie que, pour sauvegarder 'objet
spécifique d’'une marque, il soit imposé
une restriction a la libre circulation des
marchandises lorsque le titulaire d’une
marque n’ayant pas la méme origine
prétend interdire I'importation de mar-
chandises en provenance d’un autre Etat
membre, qui ont été légalement pour-
vues dans cet Etat d’'une marque suscep-
tible d’étre confondue avec sa propre mar-
que. Dans une telle situation, les condi-
tions qui ont amené la Cour, dans des
arréts antérieurs, a ne pas faire jouer la
disposition dérogatoire de I'article 36 ne
seraient pas réunies; il serait justifié et
nécessaire d’accorder une importance dé-
terminante a la fonction de distinction et
d’'indication de provenance qui constitue
'objet spécifique de la marque. Les titu-
laires des marques prétant a confusion
pourraient 4 bon droit faire observer que
c’est en pleine indépendance qu’ils ont
constitué la clientéle intéressée aux pro-
duits portant leur marque; les consomma-
teurs, de leur coté, auraient le droit de ne
pas étre abusés sur la provenance des mar-
chandises. Ces intéréts, directement liés a
la fonction de la marque, devraient pri-
mer lintérét de la Communauté 3 la
libre circulation des marchandises. Le
régime dérogatoire prévu par larticle 36
aurait anticipé le résultat de cette mise en
balance des exigences de la libre circula-
tion et de la protection des droits de mar-
ques nationaux.

Cette conclusion pourrait apparaitre
comme peu satisfaisante. En fait, dans le
domaine du droit des marques, 'unité du
marché commun ne serait réalisée que
de maniére incompléte aussi longtemps
que ne coexistent que des droits de mar-
ques nationaux. Cette constatation souli-
gnerait la nécessité de créer un droit des
marques valable pour I'ensemble du mat-
ché commun.

La Cour aurait également a répondre a la
question de savoir si, compte tenu des cir-
constances de l'espéce, les dispositions
du traité relatives a la libre circulation

des marchandises font obstacle a l'exer- .

cice de droits sur la raison sociale.

L'action de Terranova fondée sur ses
droits sur la raison sociale n’aurait de si-
gnification propre que si les dispositions
relatives 4 la libre circulation des mar-
chandises faisaient obstacle i I'exercice
de son droit 4 la marque; tel n’étant pas
le cas, de I'avis de la Commission, un exa-
men de I'action fondée sur le droit sur la
raison sociale n’apparaitrait pas indispen-
sable.

En toute hypothese, le droit 4 la marque
et le droit sur la raison sociale seraient
des droits d'exclusion, ayant des fonc-
tions de protection largement compara-
bles. Les dispositions nationales relatives
a la protection des noms commerciaux
ou des droits sur la raison sociale seraient
soumis aux mémes critéres d’apprécia-
tion que ceux que la Cour a fixés pour
les autres droits de propriété industrielle
et commerciale et, en particulier, pour le
droit 4 la marque. Le probléme étant de
déterminer si la restriction i la libre circu-
lation des marchandises est justifiée par
le souci de garantir Pexistence ou I'objet
spécifique du droit d’exclusivité, cette
appréciation, s'agissant de droits aussi voi-
sins que le droit sur la raison sociale et’le
droit a la marque, ne pourrait que débou-
cher sur une conclusion uniforme
lorsque les marques sont, comme dans le
cas d’espéce, reprises dans la raison socia-
le.

Il serait essentiel de relever que, telle
qu'elle est formulée dans P'ordonnance
de renvoi, la question préjudicielle posée
a la Cour n’épuise pas tous les problémes
d'interprétation du droit communautaire
que suscitent les constatations en fait du’
Bundesgerichtshof. Celui-ci  préciserait
notamment que les produits fabriqués et
commercialisés par les parties au princi-
pal sont similaires et que leurs raisons
sociales ainsi que les marques <Terra» et
Terranova»,, d’une part, <Terrapins,
d’autre part, prétent a confusion. Or, la
question se poserait de savoir si cette
conception est bien en accord avec le
droit communautaire; en particulier ap-
pellerait de séricuses réserves l'idée que
les principes du droit 3 la marque et du
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droit sur la raison sociale en matiére de

‘risques de confusion et de similarité des

produits sont définis exclusivement par
rapport aux droits des Etats membres. Le
risque de confusion et la similarité des
produits seraient des notions fondamen-
tales du droit a la marque et du droit sur
la raison sociale; elles en constitueraient
I'essence méme. Les principes appliqués
dans les ordres juridiques nationaux des
Etats membres_ pour les définir et pour
déterminer I'étendue de la protection des
droits des marques nationaux auraient
des effets directs sur la libre circulation
des marchandises; ils devraient faire I'ob-
jet, dans la mesure ou ils affectent les
échanges de marchandises dans la Com-
munauté, d’'une appréciation au regard
du droit communautaire. Il ne saurait
étre question de faire intervenir sans
réserve les droits nationaux, qui pour-
raient différer considérablement les uns
des autres: ce serait renoncer i garantir
les droits protégés conformément aux ob-
jectifs et aux principes juridiques du mar-
ché commun et remettre en question Yap-
plication uniforme du droit communau-
taire. La fixation et V'appréciation de ces
principes ne saurait étre I'affaire du légis-
lateur, des autorités ou des tribunaux de
chaque FEtat membre; au contraire, elle
devrait s’effectuer sur la base des critéres
fixés par le droit communautaire, sur les-
quels il appartiendrait 2 la Cour de jus-
tice de statuer dans le cadre de l'interpré-
tation de larticle 36. La Cour n’aurait
certes pas a apprécier si des raisons so-
ciales ou des marques doivent ou ne doi-
vent pas €tre considérées, dans la pra-
tique, comme prétant a confusion; elle
aurait a définir les principes dont doit
s'inspirer cette appréciation.

Dans ce contexte, il conviendrait de
considérer que la question de savoir si
des droits a la marque prétent a confu-
sion ou s’ils concernent des marchan-
dises similaires acquiert, 4 I'échelle com-
munautaire, une dimension nouvelle. Un
nombre non négligeable de conflits se-
raient susceptibles de naitre dans un mar-
ché commun caractérisé par 'échange de
marchandises entre plusieurs Etats mem-
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bres et la coexistence de neuf droits des
marques différents. En droit communau-
taire, les principes définissant le risque
de confusion devraient étre ramenés au
strict minimum nécessaire pour garantir
la protection des droits de marque natio-
naux.

L'affaire  au principal fournirait un
exemple de I'étendue considérable de la
protection accordée, en république fédé-
rale d’Allemagne, dans le domaine des
marques et autres désignations. En parti-
culier, les critéres qui y ont été dévelop-
pés par la jurisprudence en ce qui
concerne le risque de confusion et la si-
militude des produits auraient entrainé
un renforcement important de la protec-
tion assurée par le droit & la marque et le
droit sur la raison sociale; dans les ordres
juridiques des autres Etats membres, ces
critéres ne seraient pas toujours retenus
ou bien le seraient dans une mesure plus
réduite.

Le droit communautaire, pour sa part,
protégerait les droits a la marque et sur la
raison sociale dans la mesure ou lexige
I'objet spécifique de ceux-ci; rien ne per-
mettrait de dire qu'une protection aussi
large que celle que prévoit la législation
allemande s'impose a cet égard.

Dans le cas d’espéce, on pourrait consta-
ter que les produits qu'il s’agit de compa-
rer différent si fortement dans leur nature
que le but essentiel du droit des marques,
qui consiste a protéger les titulaires
contre les confusions et a empécher que
le public ne soit induit en erreur sur la
provenance des marchandises, ne serait
pas compromis si était constatée une ab-
sence de similitude.

Il y aurait donc lieu .de répondre a la
question posée par le Bundesgerichtshof
que les dispositions du traité CEE rela-
tives a la libre circulation des marchan-
dises (art. 30 et 36) ne font pas obstacle,
dans le litige dont celui-ci a exposé les
éléments, a lexercice du droit 2 la
marque et du droit sur la raison sociale;
il conviendrait toutefois de faire observer
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que les critéres retenus pour déterminer
si les droits a la marque et les droits sur
la raison sociale prétent a confusion et si
les produits sont similaires doivent &tre
appréciés en fonction du droit commu-
nautaire, et que le risque de confusion et
la similitude des produits ne peuvent étre
reconnus par le droit communautaire que
dans la mesure nécessaire pour la protec-
tion de Pobjet spécifique de ces droits
exclusifs.

i Cologne, la défenderesse en révision
Terrariova, représentée par Me Oliver C.
Brindel, avocat 4 Karlsruhe, et par le pro-
fesseur Friedrich-Karl Beier, le gouverne-
ment de la république fédérale d’Alle-
magne, représenté par M. Erich Biilow,
Ministerialdirigent au ministére fédéral
de la justice, et-la Commiission des Com-
munautés européennes, représentée par
son conseiller juridique, M. Erich Zim-
mermann, ont été entendus en leurs ob-

servations orales et en leurs réponses a
des questions posées par la Cour a l'au-

III — Procédure orale dience du 5 mai 1976.

L’avocat général a présenté ses conclu-

La demanderesse en révision Terrapin,
sions a l'audience du 25 mai 1976.

représentée par Me Martin Rottger, avocat

En droit

Attendu que, par ordonnance du 31 octobre 1975, parvenue au greffe de la
Cour le 5 décembre suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de Particle
177 du traité, la question suivante relative au rapport entre les dispositions du
traité concernant la libre circulation des marchandises et la protection assurée
par les législations nationales au droit de marque et au nom commercial:

«Est-il compatible avec les dispositions relatives a la libre circulation des mar-
chandises (art. 30, 36 du trait¢é CEE) qu'en se fondant sur ses droits a la
marque et a son nom commercial existant dans un Etat membre A, une entre-
prise établie dans cet Etat soppose a I'importation de produits similaires pro-
venant d’'une entreprise établie dans un é)tat membre B, lorsque ces produits
ont été réguliérement pourvus, dans I'Etat B, d’une dénomination susceptible
de préter a confusion avec le nom commercial et la marque qui sont protégés
dans le pays A au profit de 'entreprise y établie, lorsqu’il n’y a pas de lien
entre les deux entreprises, lorsque leurs droits nationaux a la marque sont nés
séparément et indépendamment I'un de l'autre (aucune origine commune) et
lorsqu’a I'heure actuelle, il n’y a pas non plus de dépendance économique ou
juridique entre les deux entreprises?»;

attendu qu’il résulte de I'ordonnance de renvoi que la requérante au principal

— défenderesse en révision — est titulaire, dans la république fédérale
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d’Allemagne, des marques «Terra», «Terra Fabrikate» et «Terranovas, enregis-
trées auprés de I'Office allemand des brevets, la derniére de ces désignations
étant utilisée simultanément en tant que nom commercial;

que, sous le couvert de ces dénominations, la requérante fabrique et commer-
cialise des revétements pour fagades et d’autres matériaux de construction;

que la défenderesse au principal — requérante en révision — est une société
commerciale britannique, spécialisée dans la production de maisons préfabri-
quées et d’éléments destinés a la construction de telles maisons, vendues sous
la désignation <Terrapin> qui est, en méme temps, le nom commercial de la
défenderesse;

que celle-ci ayant demandé a I'Office allemand des brevets I'enregistrement
de la marque <Terrapin», cet enregistrement lui a été refusé, sur opposition de
Terranova, par ordonnance du Bundespatentgericht du 3 février 1967, en rai-
son du risque de confusion avec les marques <Terra» et <Terranovas;

que, dans la suite, Terranova a introduit devant le Landgericht de Munich une
action visant 3 interdire a la défenderesse d'utiliser pour ses produits la dési-
gnation <Terrapin»;

que cette action a été rejetée par jugement du 27 novembre 1972, le Landge-
richt estimant que les dénominations litigieuses ne présentent pas un risque
réel de confusion;

que Terranova s’est pourvue en appel devant le Bayrisches Oberlandesgericht
a Munich qui, réformant le jugement du Landgericht, a, par arrét du 27 sep-
tembre 1973, admis I'existence d’un risque de confusion, fait en conséquence
interdiction a la défenderesse d’utiliser la désignation <Terrapin» et reconnu,
dans son principe, I'obligation pour la défenderesse de réparer le dommage
causé 2 la requérante par l'utilisation de la désignation litigieuse;

’ L2 . N - . A
qu’un recours en révision a été introduit par Terrapin contre cet arrét devant
le Bundesgerichtshof;

attendu que le Bundesgerichtshof estime que c’est a bon droit que la juridic-
tion d’appel a constaté qu’il y a effectivement similitude entre les produits des
deux parties et risque de confusion entre les dénominations en cause et que,
dés lors, selon le droit allemand, I'arrét de la juridiction d’appel et I'interdic-
tion qu’il formule a I'égard de Terrapin doivent étre pour autant confirmés;
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que si cette appréciation a été mise en cause au cours de la procédure, la Cour
n’a cependant pas i statuer sur ce point, n’ayant été saisie d’'aucune question a
ce sujet; ’

qu’il convient toutefois de faire ressortir que la réponse donnée ci-aprés ne
préjuge pas la question de savoir si 'invocation, par une entreprise, de la simi-
litude de produits originaires de différents Etats membres et du risque de
confusion de marques ou de noms commerciaux légalement protégés dans
ces Etats peut éventuellement mettre en jeu application du droit communau-
taire, au regard notamment de la deuxiéme phrase de l'article 36 du traité;

qu’il appartient, en effet, au juge du fond, aprés avoir apprécié la similitude
des produits et le risque de confusion, de rechercher en outre, dans le cadre
de cette derniére disposition, si I'exercice, dans un cas d’espéce, des droits de
propriété industrielle et commerciale peut constituer ou non un moyen de dis-
crimination .arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre
Etats membres;

qu’il revient au juge national, & cet égard, de vérifier notamment si les droits
en cause sont effectivement exercés par le titulaire avec la méme rigueur,
quelle que soit I'origine nationale du contrevenant éventuel;

attendu que, par l'effet des dispositions du traité relatives i la libre circulation
des marchandises et, en particulier, de I'article 30, sont prohibées entre Ftats
membres les mesures restrictives a4 'importation et toutes mesures d’effet équi-
valent;

qu’aux termes de l'article 36, ces dispositions ne font cependant pas obstacle
aux interdictions ou restrictions d’importation justifiées par des raisons de pro-
tection de la propriété industrielle et commerciale;

qu'il ressort toutefois de cet article méme, notamment de sa deuxiéme phrase,
autant que du contexte que, si le traité n’affecte pas I'existence des droits re-
connus par la législation d’'un Etat membre en matiére de propriété indus-
trielle et commerciale, I'exercice de ces droits n'en peut pas moins, selon les
circonstances, étre limité par les interdictions du traité;

qu'en tant qu’il apporte une exception a I'un des principes fondamentaux du
marché commun, l'article 36 n’admet, en effet, des dérogations a la libre circu-
lation des marchandises que dans la mesure ou ces dérogations sont justifiées
par la sauvegarde des droits qui constituent I'objet spécifique de cette pro-
priété;
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attendu qu’il résulte de ce qui précéde que le titulaire d’un droit de propriété
industrielle et commerciale protégé par la législation d’'un Etat membre ne
saurait invoquer cette législation pour s‘opposer a I'importation d’un produit
qui a été écoulé licitement sur le marché d’un autre Etat membre par le titu-
laire lui-méme ou avec son consentement;

qu’il en est de méme lorsque le droit invoqué est issu du fractionnement, soit
volontaire, soit par mesure de contrainte publique, d’'un droit de marque ayant
appartenu originairement a un méme titulaire;

qu’en effet, dans ces hypothéses, la fonction essentielle de la marque, consis-
tant a garantir aux consommateurs l'identité d’origine du produit, se trouve
déja mise en cause par le fractionnement méme du droit originaire;

que méme lorsque les droits en cause appartiennent a des titulaires distincts,
la protection assurée a la propriété industrielle et commerciale par une législa-
tion nationale ne saurait étre invoquée lorsque l'exercice de ces droits est I'ob-
jet, le moyen ou la conséquence d’une entente interdite par le traité;

que, dans tous ces cas, I'invocation de la territorialité des lois nationales proté-
geant la propriété industrielle et commerciale a pour effet de consacrer I'isole-
ment des marchés nationaux, sans que ce cloisonnement a 'intérieur du mar-
ché commun soit justifié par la protection d’'un intérét légitime dans le chef
du titulaire de la marque ou du nom commercial;

attendu, par contre, qu'en I'état actuel du droit communautaire, un droit de
prOprnete industrielle et commerciale légalement acquis dans un Etat membre
peut étre légitimement opposé, en vertu de I'article 36, premiére phrase, du

traité, & I'importation de produits commercialisés sous une dénomination

prétant a confusion lorsque les droits en cause ont été établis, par des titu-
laires distincts et indépendants, sous 'empire de législations nationales diffé-
rentes;

qu’en effet, si dans un tel cas le principe de la libre circulation des marchan-
dises devait prévaloir contre la protection accordée par les: législations natio-
nales respectives, les droits de propriété industrielle et commercnale seraient’
atteints dans leur objet spécifique;

que, dans la situation donnée, la conciliation entre les exigences de la libre cir-
culation des marchandises et le respect dii aux droits de propriété industrielle
et commerciale doit étre réalisée de telle maniére qu’une protection soit assu-
rée a l'usage légitime des droits conférés par les législations nationales, rele-
vant des interdictions d’importation <justifiées> au sens de larticle 36 du
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traité, mais refusée, par contre, a tout exercice abusif des mémes droits, de na-
ture 4 maintenir ou établir des cloisonnements artificiels a I'intérieur du mar-
ché commun;

qu’il y a donc lieu de répondre i la question posée qu’il est compatible avec
les dispositions du traité CEE relatives a la libre circulation des marchandises
qu’une entreprise établie dans un Etat membre s’oppose, en vertu d'un droit
de marque et du droit au nom commercial, protégés par la législation de cet
Etat, a I'importation de produits d’'une entreprise établie dans un autre Etat
membre et revétus, en vertu de la législation de cet Etat, d’'une dénomination
prétant & confusion avec la marque et le nom commercial de la premiére en-
treprise, 4 condition cependant qu’il n’existe entre les entreprises en cause au-
cune sorte d’entente restrictive de la concurrence ou de rapport de dépen-
dance, juridique ou économique, et que leurs droits respectifs aient été créés
indépendamment les uns des autres;

Quant aux dépens

Attendu que les frais exposés par le gouvernement du royaume.de Belgique,
le gouvernement du royaume de Danemark, le gouvernement de la répu-
blique fédérale d’Allemagne, le gouvernement de la République frangaise, le
gouvernement d’Irlande, le gouvernement du royaume des Pays-Bas, le gouver-
nement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes,
qui ont soumis des observations a la Cour, ne peuvent faire 'objet d’'un rem-
boursement;

que la procédure revétant a I’égard des parties au principal le caractére d'un
incident soulevé au cours du litige pendant devant le Bundesgerichtshof, il
appartient a celui-ci de statuer sur les dépens;

par ces motifs,
LA COUR,

statuant sur la question a elle soumise par le Bundesgerichtshof par ordon-
nance du 31 octobre 1975, dit pour droit:

Il est compatible avec les dispositions du traité CEE relatives a la
libre circulation des marchandises qu'une entreprise établie dans
un Etat membre s’oppose, en vertu d’'un droit de marque et du
droit au nom commercial, protégés par la législation de cet Etat,
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a Pimportation de produits d’'une entreprise établie dans un autre
Etat membre et revétus, en vertu de la législation de cet Etat,
d’'une dénomination prétant a confusion avec la marque et le
nom commercial de la premiére entreprise, a condition cepen-
dant qu’il n’existe entre les entreprises en cause aucune sorte d’en-
tente restrictive de la concurrence ou de rapport de dépendance,
juridique ou économique, et que leurs droits respectifs aient été

créés indépendamment les uns des autres.

Lecourt

Mertens de Wilmars

Kutscher

Pescatore

O’Keeffe

Serensen Capotorti

Ainsi prononcé en audience publique a Luxembourg le 22 juin 1976.

Le greffier
A. Van Houtte

Le président
R. Lecourt

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL M. HENRI MAYRAS,
PRESENTEES LE 25 MAI 1976

Monsseur le Président,
Messseurs les Juges,

Le probléme que posent les conflits dé-
coulant de la coexistence, dans le marché
commun, du principe de la libre circula-
tion des marchandises avec le caractére
territorial des titres nationaux protégeant
la propriété industrielle et commerciale
dans un ou plusieurs Etats membres, et
singuliérement du droit de marque, n’est
apparu que peu i peu avec l'interpénétra-
tion des marchés. Toutes les autorités,
soucieuses de I'élimination des distor-
sions ainsi créées, se sont trouvées, tdt ou
tard, confrontées avec ce probléme. Elles
ont tenté de le résoudre, selon des moda-
lités diverses, soit par voie de dispositions
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positives, soit en laissant aux tribunaux le
soin de le faire.

Au plan communautaire, des travaux ont
été entrepris depuis de nombreuses an-
nées pour créer un régime <européens»
des brevets et des marques. Clest bien la
preuve que l’établissement d’un tel ré-
gime est indissociable de la réalisation.
des objectifs du traité. Mais, contraire-
ment 3 la notion d’ordre public et de
santé publique, celle de protection de la
propriété industrielle et commerciale, a
part le domaine — fort important — des
brevets, n’a fait I’objet d’aucun texte d’ap-
plication ou d’exécution a I’échelon com-
munautaire, bien que de nombreux et sa-
vants congrés lui aient été consacrés et




