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(N° , 8 puges)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14569

Décision dont appel : Jugement rendu lc 06/07/2001 par le TRIBUNAI. DE
GRANDI: INSTANCE de PARIS 3¢me Ch. RG n° : 2000/08618

Date ordonnance de cléture : Jour fixe

Nature de 1a décision ; Contradictoire

Décision ;: Confirmation

APPELANTE :

S.A.R.1.. WOLKE INKS & PRINTERS GMBII

société de droit allemand,

prisc en la personnc de ses représentants légaux

ayant son sitge OSTBAIINSTRASSE 116, 91, 217 HERSBRUCK (Alleinagnc)

représentéc par la SC> MONIN, avoué,
assistée de Maitre Christophe CHAPOUILLIE, Avocat au Barrcau de PARIS,

INTIMEK :

S.A. IMAJE

prise cn la personne de scs représentants Iégaux
ayant son sitge 9, ruc Gaspard Monge

26500 BOURG LJES VALENCE

représentée par la SCP MOREAU, avoué,
assistée de Maitre Olivier BANCHEREAU, avoczt au Barreau de Paris
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(Cabinet LOWELLS 10033),

COMPOSITION DE L.A COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président :  Monsicur BOVAL,
Conscillers : Madame SCHOENDOERKFFER
Madame REGNIEZ

Lors des débats et du prononcé de 1'arré( :
I.. MALTERRE PAYARD

DEBATS

A T'audicnce publique du 13 scptembre 2001

ARRET :

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsicur BOVAL, président,
lcquel a signé la minute avec Madame MALTIRRE PAYARD, grefficr.

La cour statuc sur 1'appel interjeté par la société de droit
allemand WOLKE INKS & PRINTERS, anciennement dénommée WOLKE:-
JET BEDARI:, d*un jugement rendu, le 6 juillet 2001, par I tribunal de grandc
instance dc PARIS 3¢me chambre, 2¢me section, dans un litige I'opposant 2 Ja
sociéié IMAITLL,

La sociéi¢ IMAJE, qui a pour activit¢ la conception, la
fabrication ¢t la commercialisation de systeémes de marquage ot de codage,
notamment A jet d'encre, ainsi que la commercialisation des pi¢ees détachées
ct decs consommables destinés & ces sysiénies, est fitulairc des marques
suivantes :

-la marque semi-figurative IMAIR déposée e 12 novembre 1984 et envegistrée
sous le n°1.289.702 pour désigner des produits des classes 7, 9 et 42 dont les
imprimantes a jet d'encre ct Ics t€tes d'impression 3 jet d'encre. Cetle margue
a été renouvelée le 22 juin 1994,

-la marque semi-figurative IMAJL déposée Ic 26 octobre 1992 ct cnrcgistréce
sous le n°92.438.884 pour désigner différents produits ct scrvices des classcs
2, 7 et 37 dont les encres d'imprimerie, machincs & imprimer, Ia réparation ct
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la maintenance des machines 3 imprimer et des jmprimantes 2 jet d'encre

Depuis 1997, clle cxploite deux sites internct aux adresses
WWW.imaje.fr et WWW .imajc.com.

Ayant constaté |'existence d'un site "imajc-ink.com” ouvert par
la sociét¢é WOLKE-JET BEDARY, devenue dcpuis WOLKE INKS &
PRINTERS et désignée ci-aprés sous Ic nom de WOLKI, IMAIJE, par acte du
20 avril 2000, a fajt assigner cette société cn contrefagon, usurpation de
d¢nomination sociale, de nom conuncrcial ¢t de nom de domainc et en
concurrence parasitaire, sollicitant outre le paiement de dommagces-intéréts, des
mesures d'interdiction et dc publication ainsi que Ie transfert du nom du
domaine.

Paralitlement ellc a obtenu du juge des référés, par application
de 'article L.716-6 du Codc dc la propriété intellectuelle, qu'il soit fait
interdiction, A titre provisoire, 8 WOLKE d'wtiliser Ia dénomination "IMAJL"
pour I'identification de son site internet,

Par jugement rendu le 6 juilict 2001, lc tribunal de grande
instance dc PARIS a : ,

- Ecart€ des débats Ies éeritures et pidees connnuniquées le 4 avril 2001,
postérieurcment & 1'ordonnance de cldture intervenue Ic 12 février 2001,

- dit qu'cn créant un lien hypertexte incluant la dénomination Imaje pour
permetiye 'aceés & un siie internet, sans l'autorisation de la sociélé IMAJE, la
soci¢té WOLKE a porté atteinic aux droits de cetle société sur scs marques
n°1.289.702 ct 92.438.884 sur sa dénomination socialc et sur son nom de
domaine,

en conséquence,

- interdit & la société WOLKE de faire usage dc la dénomination
IMAIJE, sous quclque forme que ce soit pour désigner un site internct, sous
astreinte de 5 000 Francs par infraction constatée & compter de la signification
de sa décision,

- ordonné ]'cxéecution provisoire dc cetie mesure,

- condamné la sociéi¢ WOLKL: & payer 3 Ia société IMAJE la sonune de
80 000 Francs & titre de dommages et intéréts,

- débouté la socitéi¢ IMAJE du surplus de sa demande,

- autoris¢ la socicté IMAJL A fairc publier le dispositif daus deux
publications de son choix aux frais de la société WOLKE, sans que le cont de
ces insertions, a la charge de cette dernitre, puisse excéder la somme totale de
40 000 Francs,

f
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' - ordonné & la société WOLKE dc publier sur la page d'accueil de son
siie internct WWW, WOLKE.de Ic dispositif de sa décision pendant une durée
de deux mois & compler de la signification de celle-ci,

- condanné "la socibté IMAJLE a la société WOLKE la somme de 18 000
Francs en application de I'article 700 du Nouvean Code de Procédure Civile
el les dépens"® (sic)

La société WOLKYE INKS & PRINTERS & interjeté appel de
cetle décision le 20 juillet 2001,

A sa requéte, elle a 616 autorisée A plaider A jour fixe devant la
cour ¢t a fait d€livrer assignation A cette fin 2 la société IMAIE,

»
* *

La société WOLKE INKS & PRINTERS conclut, cn premicr
lieu, 4 la déchéance pour défaut d'exploitation de 1a marque n°1.289.702 en ce
qu'clle désigne des imprimantes & jet d'encre, ct ce, avec effel au 28 décembre
1996.

Par ailleurs, cllc demande & la cour de dire que le nom de
dominc cst e seul signe distinctif sur internet ¢t que les fabricants de piéces
ct accessoires sont fondés, deés lors, 3 indiquer au besoin sur un nom de
domeine la destination des produits qu'ils commercialisent & condition qu'il n'y
ait pas de confusion dans I'origine.

Lllc fait valoir quc :
- lc sous-domainc gqu'ellc utilisc : “imaje-ink.com" associe 1a dénomination
descriptive "INK" au nom du fabricant,
- qu'elle ne fait donc qu'indiguer la destination des produits & savoir lcs
consommables commercialisés par clic en Allemagne,
- que le site imaje-ink.com permettait de se connecler sur la page d'accucil du
sitc "wolke-ink.de" et qu'il n'existait donc avcun risque de confusion sur
'origine des produits.

Illc estime n'avoir conunis ni contrefagon ni usurpation du nom

commercial et de la dénomination sociale d'IMAJL, reléve que celte société

n'imvaxue aucun fait distinet de concwrrence délovale et de parasitisme de ceux
invoqués au titre de Ja contrefagon de scs marques et ne justific d'aucun
préjudice. Blle conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de
I'intimée ct sollicitc reconventionnellement Je paiement d’une somme de

100 000 Francs A titre dc dominages et intéréts pour procédure abusive et d'unc
;

e
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sonune de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.

La socié¢té IMAJE, par conclusions signifiées le 13 septembre
2001, demande a la cour dc confirmer e jugement entrepris ch toutes ses
dispositions savf cn cc qu'il n'a pas retenu d'actes de concurrence déloyale ct
de parasitisme distincts des actes de contrefagon ¢t en ce qu'il a évalué le
préjudice subi par elle & la somme de 80 000 Francs.

Relevant que le sitc "imaje-ink,.com™ se sitoc sur {e moteur de
recherche GOOGLLE cn scconde position derriére son propre site “imaje.fr”,
cc qui est susceptible d'entrainer une confusion entre les deux sites et permet
& I'appclante de se situer dans son sillage, ellc demande a la cour de dire que
WOILKE a commis decs acics de concurrence déloyale distincts des actes de
contrefagon de marqucs ct d'usurpation de dénomination, de nom comumercial
ct de nom de domainc,

Eile conclut A ce quc WOI KE soit condamnéc & lui payer unc
somme de 1 000 000 Francs & titre de dommages el intéréts cn réparation des
acics de contrefagon et de concurrcnce déloyale, outrc unc somme de
50 000 Irancs sur lc fondement des dispositions de 1'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ainsi qu'é supporter les enticrs dépens.

CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la déchéance pour défaut d'cxploitation de la marque n°1.289.702

Considérant que, bien que n'ayant pas é1¢ soumisc & 1'cxamen
des premiers juges, cetic demande est recevable pour la premiére fois cn appel
dés lors qu'clic tend A faire écarter la prétention adverse de contrefagon dc la
dite marque ;

Considérant, au fond, quc WOLKE soutient qu'IMAJE, qui
revendique deux marques « JIMAJE » pour des "machines & imprimer” et
"imprimanics 4 jets d'encre", n'exploilc pas sa marque n°1.289.702,
particulierement pour des imprimantes 2 jet d'cencre, alors qu'clle doit faire un
usage séricux pour chacun des produits ct services revendiqués dans chacune
des marqucs ;

Considérant, cependant, que les deux marques portent trés
cxactement sur le méme signe ;

Qu'IMAIE produit de nombreux documents publicitaires et
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pages de magazines daiés de novembre 1996 2 janvier 2001 portant la marque
IMAJE el présentant des imprimantes a jets d'encre ainsi que divers apparcils
& imprimer ¢t leurs dispositifs de contrle et de commande, des tétes
d'impression pour divers usages, des encres et divers accessoires ;

Qu'IMAIJJ: rapportant donc la prcuve de l'exploitation de sa
marque n°1.289,702, WOIKE scra déboutéc dc sa demande tendant & la
déchéance dc celle-ci ;

Sur la contrefagon

Considérant que WOLKE, sc prévalant des dispositions de
I'article 1..713-6 2°, soutient que, sur internet, 1'utilisation d'un nom de
domaine est le seu]l moyen d'indiquer qu'ellc vend des encres pour les
imprimantes IMAIJE, que dés lors qu'elle a fait suivre le nom IMAJE du mot
"ink", il n'cxiste aucun risque de confusion et ce d'autant plus que 1'internaute
saisissant le nom de domaine est dirigé sur la page d'accucil du sitc "wolke-
ink.com” ou "wolke-ink.dc" ;

Considérant, cependant, que le tribunal i justcinent retenu que
la sculc adjonction du terme "ink" traduction anglaisc du mot encre, nc fait pas
perdre au terme “imaje” son caractére attractif ct que la création du lien
hypertexte qui, & partir de 1'adresse internet "www.imajc-ink.com®, améne &
la page d'accucil du sitc “"wolke-ink.de" apparicnant & WOIKE qui
commercialise des produits identiques ou complémentaires de ceux vendus sous
les marques « IMAJE » induit un risque de confusion pour le consommateur
d'attention moyennc amené 2 attribuer la mémc origine aux produits vendus sur
ce site ¢t & ccux commercialisés sous lesditcs marques ;

Qu'a ces justes molifs, il convicnt d'ajonter que contrairement
a ce que soutient WOLKE, la création d'un nom de domaine internet, incluant
la marque d'un tiers pour commercialiser les mémes produits et des produits
complémentaires, ne constitue pas unc référence néeessaire pour indiquer la
désignation des accessoires vendus et, en toute hypothése, crée, en 1'espece,
une confusion nianifeste sur I'origine des produits dés lors que le terme "imaje”
n'est assorti quc du mot "ink" désignant en anglais lesdits produits ;

Considérant, encore, quc WOLKDE qui indiquc qu'elle avajt
"souhaité explorer de nouvcaux marchés ct particulierement I'ltalie, 1'Ispagne,
I'Angleterre et Ja France™ (confer page 3 de scs conclusions) ct qui préscnte Jes
produits qu'cllc commercialisc sur un site internet accessible en {rancais en
proposant 'envoi, sur divers supports, d'informations notamment sur des
cncres, ne peut pas séricusement soutenir, sans produire aucun document a
I'appui de cette affirmation, qu'clic "ne vend pas ses produits en France” |

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu

e
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quc les faits reprochés & WOLKE 6Gtaient constitutifs de conirefagon ;

Sur I'action cn concurrence déloyale

Considérant quc Ic tribunal a exactement retenu, a ce titre, que
I'usage d'un nom de domaine incluant la dénomination sociale et lc nom de
domaine de la société IMAJE el renvoyant & un sitc internet proposant & la
vente des produits concurrents st constitutif d'une usurpation de ces signes
distinctifs ; que Ic jugement scra confirmé sur ce point ;

Considérant que les autres faits dont IMAJE sc prévaut pe sont
pas distincts de ceux retenus au titie de la contrefagon, la circonstance que le
sitc "imajc-ink.com" apparaisse dans Jcs annuaires du moteur de rccherche
GOOGLLE immédiatcment aprés le sitc "imaje.fr n'étant qu'unc conséquence dc
la contrefagon pratiquéc ; que la décision sera encore confirmée en ce qu'elle
n'a pas retenu ces faits, élant observe que, . | contrairement 3 ce que souticnt
IMAIE, lc tribunal n'a pas débouté cettc soci€ié de sa demande ¢n concurrence
d€loyalc, reicnue au titre de 'usurpation de la dénomination sociale et du nom
de domainc ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'IMAJILE demande le paicment d‘une somme de
1 000 000 Francs, que WOLKE cstime que 1'intimée n'a subi aucun préjudice ;

Considérant qu'aucun éiément nouveau en appel ne justifie unc
modification dc Ia somme de 80 000 Francs exactement fixée par le tribunal,
obscyvation faitc quc contrairement & cc que souticnt IMAJE ce dernier n'a pas
inexactement retenu que WOILKE ne commcrcialisait pas scs produits en France
majs a constaté que le siic internct de WOLKE ne permettait pas de passcr
directement  commandc  des  produits  concernts, ce  qui  diminuait
considérablement e préjudice de la demanderesse qui ne justifie pas d'une
baissc de son chiffre d’affaire ou d'une perte de clientdle

Qu'il convicnt encore d'obscrver que I'appclante a rendu son site
"wolke.dc" inaccessible & partir du sitc "imaje-ink.com" a partir du 4 novenibre
2000 ;

Considérant que Ic jugement scra, ¢n outic, confinmé en ce qu'il
a interdit A WOLKE de faire usage de la dénomination "Imaje”, sous quelque
forme que ce soit pour désigner un site internet et ce A peine d'unc astreinte de
5 000 lrancs par infraction constatée & compier de la signification dc sa
décision qui ¢ait assortic sur cc point de 'exécution provisoire ; qu'‘une telle

astreinte est en effet suffisante en Vesplee ;

4
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Considérant, enfin, quc WOLKJE ne démontre nullement le
caractere abusif de I'action d’IMAJI 2 son cncontre, qu’elle sera donc déboutée
dc sa demandc en paicment de dommages ct intéiéts pour procédure abusive ;

Qu’il serait inéquitable de laisser 2 la charge d'IMAJL les frais
irrépétibles de 1'instance ; que Ie jugement sera confirmé sur ce point; qu'il scra
encore alloué A Pintimée, au titrc dc l'instance en appel, unc somme
compiémentaire de 20 000 Francs ;

PAR CES MOTIFS et coux non contraire des premicrs juges,
Confirme le jugement entrepris en toutes scg dispositions ;

DEboute la sociéié appclante de sa demande en paicment de
dommages ct intéréts ;

Condaninc la sociét¢ WOLKIL INKS & PRINTERS, a payer A
la sociéi¢ IMAJE, au titre de l'instance en appel, la somine de VINGT MILLE
FRANCS (20 000 Francs ou 3 048,98 Luros) sur lc fondecment des dispositions
dc )'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condanmc la société WOLKE INKS & PRINTERS aux entiers
dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de I'article 699
du nouvcau Codc de procédure civile,

Le Gieffiey Le Président,

T -
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