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DEBATS

A 1"audience du 03 Décembre 2007
tenue en audicnce publique
JUGEMENT

Prononcé par remise au gretfe

(Contradictoire
¢n premier ressort

RAITS ET PROCEDURI

j.asociété SFR est titulaire de la marque frangaise « TEXTO » déposee
le 23 janvier 2001 pour désigner notarument des services de
« messagerie écrife pour radio-1éléphone ».

Jr, elle a constaté

*Le 24 septembre 2003, le dépot par M. M de la marque
semi-figuvative « ONE TEXTO », pour des scrvices en classe
35, 38, 42.

*Le 19 février 2004, Penregistrement par M. M. _dunom

de domaine <ometexto.com>, puis Uexploitation, sous cette
adresse, d'un site dont la couleur dominante est le rouge.

*Le 13 décembre 2004, lenregistrement au RCS de Marseille d’une
SARL sous la dénomination sociaile « ONETEXTO », purs
son utilisation & titre de nom commercial et d’ensetgne pour
activité de télécommunication,

*Le 4 janvier 2005, e dépot par M. ML d’unc marque
semi-figurative « ONE TEXTO PETITES ANNONCES »,
pour des services en classe 35, 38, 41

Une procédure d’opposttion mstiée par SFR 2 I'encontre de la marque
« ONE TEXTO » a été déclarée itrecevable par I'INPI, dont la décision
a ¢té confirméc cn appel.

Par courrier du 9 juin 2006, SFR a mis en deineure M. M. de
cesser tout usage tllicite de sa marque « TEXTO »

Sans téponse de la sa patt, elle a | par acte du 11 juillet 2006, assigné
MM et la sociéte ONE TEXTO en contrefagon de marque
et concurrence déloyale et parasitaire.

o

Dans ses derniércs conclusions en date du 4 juilict 2007, SR cépond
en premier liew aux srguments des défendewrs sur le caractére
prétendument descripuf de sa marque « TEXTO ». gé

: \!’l\, -
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I e rappellc a cet égard qu'elle a déposé te 23 mars 1998, la premierc
marque frangaise intégrant le terme « texto », a savoir « TEXTO, Dites
l: en toutes lettres, dites le texto » pour désigner des services de
messagerie écrite pour radio-téléphone Les articles cités par les
défendeurs ne font que reprendre cette premiére marque de SFR.

Flle précise que la marque « TEXTO » n'est pas la désignation
nécessaire, générique ou usuelle du service désigné. elle n’est quunc
déclinaison de la marque distinctive déposée en 1998.

SFR répond cn second Heu aux arguments des défendewrs sur la
prétendue déchéance pour dégénérescence de iamarque « TEXTO », en
justifiant de sa vigilance et de ses réactions quasi-systématiques contte
fes utilisations de sa marque en tant que terme du langage courant SFR
coutient qu'i! §’agit en réalité d’une marque de renommée dont SFR ne
peut £rre déchue du fait de son inaction.

J:He fait ensuite valoir que la reproduction de sa marque « TEXTO » au
cein des marques « ONE TEXTO », « ONE TEXTO PETITES
ANNONCES », du nom de domaine <ognetexto.com> de la
dénomination sociale, du nom commercial et de "enseigne « ONE
TEXTO » constitue des actes de contrefacon par imitation que cette
reproduction du terme TEXTO intervient en cffet pour désigner des
services 1dentiques ou similaires & ccux pour lesquels la marque
« TEXTO » a é1é enregistrée, de sorte qu’un risque de confusion est
susceptible d'exister dans P’esprit du public. SFR souligne quc le terme
TEXTO conserve son caractére distinctif et prédominant dans les
irnitations htigieuses.

SFR prétend cncore que ['utilisation de la couleur rouge par la société
ONE TEXTO pour illustrer son site Internet constitue un acte de
soncurrence déloyale ct parasitaire dans la mesure ot cette couleur est
utilisée de [ongue date par SFR.

En dernier leu, SFR soutient que la société ONE TEXTO a également
reproduit & tort sur son site Internet le logo SFR au sein de sa rubrique
« Partenaires ». glors qu'aucun partenariat n'a jamais été conclu entre
les deux sociétés.

La société SFR a en conséquence demandé au Tribunal de -
Constater que SFR est titulaire de la marque francaise « TEXTO »
déposce le 23 janvier 2001 sous le n°013078467 pour désigner le
service de « messagerie écrite pour radiotéléphone »,

Dirc et juger que la marque « TEXTO » est une marque de renommeée
en France,

Dire et juger que M. M 8 imité la marque « TEXTO » en
crregistrant les marques « ONE TEXTO » et « ONE TEXTO PETITES
ANNONCES » ainsi que le nom de domaine <onetexto.com>,

Dire et juger que ia société ONE TEXTO a imite la marque « TEXTO »
ch adoptant pour dénomination sociale, nom commercial et cnseigne
« ONE TEXTO »,

Dire et juger que la société ONE TEXTO a également commis des actes
de concurrence déloyale cf parasitaire, /
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En conséquence,

Frononcer la nullité de la marque « ONE TEXTO » déposée le 24
septenbre 2003 sous le n°3247287 et de la marque « ONE TEXTO
PETITES ANNONCES » déposée le 4 janvier 2005 sous le n®3333068,
Ordonner la radiation du nom de domaine <onetexto.com>, 4
Interdirc, sous astreinte de S000€ par infraction, a M. M. [ et
a1z soctété ONE TEXTO d'utiliser et d’imiter la marque « TEXTO »,
Condamner solidairement M. M et la société ONE TEXTO
& verser la somme de 100 000€ a SFR cn réparation des actes de
vontrefagon de marques,

Zondamner solidairement M. M et la société ONE TEXTO
4 verser la somme de 100 000€ & SFR en réparation des actes de
concurrence déloyale et parasitaire,

Dire et juger que la décision sera inscrite au Registre Nationale des
Marques,

Ordonner la publication dans 5 journaux.

{Zcndamner solidairement M. M et la société ONE TEXTO
a4 verser la somme de 12 000€ & SFR au titre dc Varticle 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile. ainsi qu’aux dépens,

Drdonner I"exéeution provisoire.

Dans ses derniéres fcritures en date du 19 septembre 2007, Ia
société ONE TEXTO et M. M font valoir tout d'abord que
les marques « TEXTO » et « TEXTQO, Dites le en toutes lettres, dites iz
jexto » sont nulles du fait de leur caractére descriptif.
Les défendeurs produisent a cet effet plusieurs articles de presse
amtérieurs au 23 janvier 2001 et parlant d’un texto comme d'un
synonyme de SMS ou d'un petit message écrit envoyé d’un téléphone
portable. Ils soutiennent égalcment que le caractére descriptif de la
marque TEXTO doit étre apprécié au jour de son dépdt et non en
relation avec [cs marques antérieurement déposées par le méme
titulaire.
[ls soutiennent encore que la marque « TEXTO, Dites le cn toutes
lettres, dites le texto » est égalemcent degeriptive dang la mesure ou SFR
y utilise le terme « texto » dans son sens courant, & savoir « Dites-le
textuellement, dites-le cn message texte ».
Subsidiairement, les défendeurs estiment que SFR dott Etre déchue de
ses droits sur Ja marque « TEXTO » car elle est devenue la désignation
usuelle du service visé, du fait de son inaction. Hs considérent en effet
que les réactions de SFR envers les dictionnaires ou cnvers les dépbts
de marque sont insufflisantes pour échapper 4 la dégénérescence.
Enoutre, les défendeurs soulignent que ¢’ est également en raison du fait
positif de SFR, & savoir la maniére avec laquelle SFR a présenté sa
marquc au public, que cette demiére cst devenue la désignation usuelle
d’un SMS. SFR a en cffet utilisé « TEXTO » dans son sens courant, en
tant que nom commun, Sans jamais préciser qu’'il s'agissait de ['une de
se3 marques.
A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs considerent quils n'ont
pas commis d'actes de contrefagon, puisque les marques en cause
différent d’un point de vue visuel et phonétique et étant donné que le
mot TEXTO ne bénéficie que d’une trés faible distinctivite. (@
p

b
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Cuant 4 Uutilisation de a couleur rouge par les défendeurs, ceux-ci
estiment qu'il s’agit d une tonalité différente de celle utilisée par SFR
¢! que SFR ne peut 5 arroger un monopole sur une coulewr primaire de
hase.

(“oncemant enfin Putilisation du logo SFR dans ses « partenaires », la
société ONE TEXTO précise qu’elle a naivement mis ce logo aux cdtés
de ceux des autres opérateurs afin de faire comprendre au public qu’elle
propose un service d'envoi de SMS vers tous les opérateurs.

I.es défendeurs ont en conséquence demandeé au Tribunal de :
[Yéclater nulles comme descriptives les marques « TEXTO »
1°013078467 et « TEXTO, Dites le en toutes lettres, dites lc texto »
1°98725085,

Subsidiairement, prononcer la déchéance de la marque « TEXTO »,
devenue du fait de son titulaire la désignation dans le commerce du
service de « messagerie écrite pour radio télephone »,

Plus subsidiaircment, constater 1’absence de contrefagon commisc par
les défendeurs,

onstater 'absence d’actes de concumence déloyale et parasitaire
commis par les défendeurs.

Condamper SFR A verser aux défendeurs la somme de 15 000€ pour
procédure abustve et préjudice commercial,

"ondamner SFR 4 verser aux défendeurs la somme de 7500€ chacun au
titre de ["article 700 du Nouvean Code de Procédure Civile, aing
qu’aux cntiers dépens.

[_a cloture est intervenuc le 14 novembre 2007,

-sur la mullité des marques "TEXTO, dites le en toutes letives, dites le
texto " et "TEXTO".

[.asoci¢té ONE TEXTO et M. Jacob M soutiennent au visa
de lartticle I 712-2 du Code de Ja propriété intellectuelle, que la
marque TEXTO de la société SFR est nulle car elle est descriptive pour
utiliser un terme qui dans le langage courant est la désignation usuclle
du produit ou service.

Il convient de rappeler que la distinetivité des marques s'apprécie au
jour de leur dépdt.

*sur la marque “TEXTO, dites le en toutes letires, dites
le textn .

La société SFR argue de I'antériorité de sa marque verbale “TEXTO,
dites le en toules letrres, dites le rexto” pour étabiir ses droits sur le
terme texto.

<Transmis en exclusivité par Le Petit Musée des Marques sur Juriscom.net> Page 5
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Cette marque “TEXTO, dites le en towes lettres. dites le texto ” a €te
déposée le 23 mars 1998. Elle crmploie le terme texto dans son sens
courapt ¢ est-3-dire comme une abséyiation du mot “textuellement”, en
toutes lettres.

Itle a ét¢ déposée en classe 38 pour démgner des “services de
racssagerie €crite pout radiotéléphone”.

La spécificité des messages adressés par fa téléphonie mobile est [eur
hrieveté qui a & ailleurs généré un nouveau langage, avec des mots
inodifics qui intégrent des majuscules, des chiffres et des abréviations
(ut & suscité un livre “parlez vous texto?” versé au débat.

Alnsi, la marque “TEXTO, dites Iz en toures lettres, dites le lexto”
déposée par la société SFR en 1998 n’a de fait pas été exploitée (en tous
=as SFR n’en rapporte pas la preuve) car elle est bien trop longue,
nu elle est inadaptée au public concemné pour identifier le produit visé.

FEn tout état dc cause, elle est totalement descriptive au regard du
service désigné - la messagerie écrite par téléphone portable puisqu’elle
décrit précisément la fagon d’envoyer le message.

=n raison de ce caractére descriptif, la marque "TEXTO, dites le en
routes letfres, dites le rexto' est nulle.

*sur la marque TEXTO.
l.a marque TEXTO a ét€ déposée lc 23 janvier 2001.

H est régulierement produtt au débat plusieurs articles datant de mars
2000, décembre 2001 et janvier 2001 émanant d’ un quotidien et 4 un
hebdomadaire . Le Monde et]"Express, qui sont des joutnaux de grande
diffusion qui touchent un large public.

Ces articies utilisent le terme texto pour expliquer ce qu’est un “sms”
(I'express du 16 mars 2000) 1l y est précisé le cotit d’un texto pow
chaque opérateur (Bouygues, SFR, Itineris) ce qui implique que déja le
terme texto était A cette date connu comme défimissant le message
envoyé par le biais d'un téléphone et qu'il n'était absolument pas
associé a la société SFR.

L'article du Monde du 16 décembre 2000 relate le succés de cette
messagerie | le terme texto est utilisé dans le sens que lut a donné
article de "Express ; il est méme utilisé au pluriel “textos” ce qui
démontre nécessairement son caractére usuel,

L édition du 11 janvier 2001 de I'Express dans son cahier Economie
cite le nombre de messages envoyés le 31 décembre 2000 a minuit et
précise “soit plus d'un texto par habitant”

e
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."édition du Monde du jour méme du dépét de la marque, roppelle 2 ses
Jsctours quc “ceux qui n'utilisent pas internet pourront utiliser le
systéme texto (SMS) des 1éléphones mobiles .7

Aunsi 1l est établi qu'au jour du dépdt le terme texto €tait employe
somme un terine usuel désignant les messages courts envoyés par le
hiais d’un téléphone portable.

[.a marque précédente “Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto”
ayant é1é annulée, marque a laquelle aucun des articles cités plus haug
ne fait d’ailleurs référence, est désormais un moyen tnopétant oppose
par Ja société SFR pour apprécier |a validité de 1a marque TEXTO.

I’article L 712-2 du Code de a propriété intellectuelle qui exclut la
validité d’un terme pour caractére usuel ou générique doit s’ apphquer
puisque le terme texto est dépourvu de caractére distinetif powr
désigner les services d'une messagerie - en effet, il est suffisamment
démontré qu'il est la désignation nécessaire de ce service dans le
langage courant ; la société SFR ne peut s'approprier ce terme et en
interdire 'utilisation.

iZn conséquence. la marque TEXTO sera déclarée nulle pour manque de
distinctivité sans qu’'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs a
la déchéance.

La société SFR sera déboutée de scs demandes de contrefagon de sa
marque, et des demandes vigant la dénomination sociale et
fimmatniculation de la  société ONETEXTO. le nom de domaine
“onetexto.com”

Sur la concurrence déloyale.

Lasociété SER prétend que la société ONE TEXTO a commis des actes
de concwrrence déloyale en utihisant la couleur rouge qui est employée
par clle de longue date et en utilisant le logo SFR sur son site internet
aux cO1és des logos des autres opérateurs.

La sociéré SFR ne peut 1a encore monopoliser la couleur rouge sans que
celle-c1 soit clairement définie et revendiquée avec un indice pantone
dans une marque, et empécher les autres sociétés qut travaillent dans le
domaine de la téiéphonte mobile d’employer une couleur rouge.

En Pespécee, le rouge utilisé par 1a société One texto est diffécent de
celui employé par la sociéte SFR | il est plus foncé et il s'accompagne
pour Ja marque ONETEXTO d'une couleur bleue.

Enfin. I’apposition du logo SFR est reprochée au titre de fa concurrence
déloyale et parasitaire et non pas au titre de la contrefagon de la marque
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3éme chambre - 1ére section
Jugement du 29 janvier 2008

RG : 06/10489

11 convient de remarquer que le logo SFR est apposé avec les logos de
nombreux autres intervenants dans le domaine économique, auttes que
les opérateurs mobiles (MAAF, SONY, CITROEN, PARC ASTERIX,
QUICK, AIR FRANCE, UGC. etc.)) car Pactivité de la société
ONETEXTO consiste a vendre des services de publicités par texto.

I.a volonté de sc mettre dans le sillage de 1a société SFR n'est donc pas
¢tablie car elle n'cst pas la seule & voir son logo apposé sur le site
ntemet de la société défenderesse et que la société ONETEXTO a
seulement indiqué 3 ses clients qu’elle pouvait faire diffuser leur
publicité sur les dilférentes messageries exploitées en France.

En conséquence, les faits de concurrence déloyale et parasitaire ne sont
pas établis et la société SFR sera deboutée de cette demande,

Swr les demandes de la sociétée ONETEXTO et de M Jacob
M

1.2 sociéte SFR a pu se méprendre sur {"étendue de ses droits puisqu’elle
ctait titulaire de la marque TEXTO | enconséquence le caractére abusif
Je son action n'étant pas démontré, la société ONETEXTO et M. Jacob
1% seront déboutés de leur demande de dommages et intéréts
pour proceaure abusive,

I.’exécution provisoite est sans objet, elle ne sera pas ordonnée

Les conditions sont réunies pour allouer 2 la société ONETEXTO et a
M Jacob M, la somme de 6.000 euros chacun par
application des dispositions de l"article 700 du nouveau Code de
procédure civile.

PAR CES MOTIES.

Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement
contradictoire et en premier ressort,

- it que la marque verbale francaise TEXTO, enregistrée sous le
n® 01 3 078 467 et ]a marque semi-{igurative “Texto, dites lc en toutes
lettres, dites le texto™ enrcgistrée sous le n® 98 725 085 au nom de la
société SFR sont nulles pour défaut de distinctivité.

En conséguence,
~Déboute la société SFR de 'ensembile de ses demandes {fondées sur ces
marques.

- Dit que menton de la nullit¢ de ces marques sera inscrite au registre
National des Marques & ['[NP] par le greffe ou & 1a yequéte de la partie
la plus diligente par application de t'article R 714-3 du Code de la
propriété inteliectuelle, unc fois la décision devenue définitive.

U

j o
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- Déboute la société SFR de sa demande en concurrence déloyale
{ormée a 'encontre de la sociéte ONETEXTO

- Condamne la sociéte SFR  a payer a la société ONETEXTO ¢t a
M. Jacob M 1a somme de 6000 curos {(six mille euros)
chacun sur e fondement de ’article 700 du nouveau Code de procédure
civile.

- Déboute la société ONETEXTO et M. Jacob M . de leurs
rdcmandes de dommages et intéréts pour procédure abusive

- Ditn'y avoir lieu a exécution provisoire.
- Déboute les parties du suiplus de leurs demandes.

- Condammne la société SFR aux entiers dépens.

FAIT APARIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUXT .

LE GREFFIER LE PRESIDENT
’ /ﬁ'_ ' L l{/!
~ | NS
U
~

e
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N° RG : 06/10489
EXPEDITION exécutoire dans ’affaire :

Demanderesse : Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Défendeurs : S.A.R.L. ONE TEXTO, M. Jacob M

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande
et ordornme -

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision 4 exicution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
prés les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de préter
main-forte lorsqu’ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Faris :

10 ¢mc page et demiere
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