Cour de Cassation, 14 mai 2025, 23-21.866

MOTS CLÉS : marques – action en déchéance – défaut d’exploitation sérieuse – sous-catégorie autonome de produits ou de services

La Cour de cassation est venue, dans une décision en date du 14 mai 2025, casser l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 30 aout 2023. Cette dernière avait retenu que les produits de la marque litigieuse faisaient partie de la catégorie large de « cosmétiques », confirmant alors l’usage sérieux qu’en a fait la marque, évitant ainsi sa déchéance. La Cour de cassation rappelle dans cette décision la nécessité de vérifier si les produits ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de sa large catégorie. 

FAITS : La société Univers Pharmacie a demandé le 1er octobre 2020, la déchéance à l’INPI de la marque Skin’up, de la société homonyme, pour ses catégories enregistrées, c’est-à-dire la classe 3. L’INPI a partiellement fait droit à cette demande le 23 juillet 2021, elle a été maintenue pour les catégories « huiles essentielles » et « cosmétiques ». La société Univers Pharmacie va alors saisir le juge pour contester la décision de l’INPI et obtenir la déchéance totale de la marque. 

PROCÉDURE : En appel, la société Pharmacie Univers, demanderesse, estime que les produits litigieux de la marque Skin’up, constituaient en fait une sous-catégorie autonome de la catégorie large « cosmétiques ». Mais la cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement, pour elle les produits litigieux restent des cosmétiques au sens large de son effet. 
La société se pourvoit alors en cassation, et estime que la cour d’appel a violé les articles L714-5 et L716-3 du CPI en ne cherchant pas, comme elle y était invitée, à savoir si les produits litigieux n’étaient pas limités à une sous-catégorie autonome, « cosméto-textiles » de la catégorie large « cosmétiques », et si c’était le cas, si Skin’up en avait fait un usage sérieux au cours des 5 dernières années. 

PROBLÈME DE DROIT : Dans le cas d’une marque enregistrée pour une catégorie large, selon quel critères apprécie-t-on le caractère sérieux de son usage, et l’exploitation effective d’une sous-catégorie autonome permet-elle, à elle seule, de maintenir sa protection sur l’ensemble de la catégorie déclarée ? 

SOLUTION : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle vise les articles L714-5 et L716-3 du CPI, portant sur la déchéance d’une marque. Textes transposés d’une directive européenne, interprétés dans 2 arrêts par la CJUE (CJUE 22/10/2020 Ferrari et 16/07/2020 ACTC/EUIPO), que la cour cite pour répondre. La cour d’appel, retenant que les produits sont des cosmétiques puisqu’ils ont un lien avec la peau, cumulés avec le marketing réalisé autour de la marque, permettent alors de les classer dans la catégorie large de « cosmétiques » et d’en démontrer l’usage sérieux, sans chercher comme elle y était invitée, si les produits litigieux ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la large catégorie, n’a pas donné de base légale à sa décision. 

PORTÉE : Ainsi pour la cour, lorsque le produit ne touche qu’une sous-catégorie autonome, sa protection ne sera pas étendue à la catégorie large, ce qui veut dire que si les juges du fond avaient démontré l’existence de la sous-catégorie autonome, ils auraient pu prononcer eu une déchéance partielle de cette classe 3 pour ne garder que la sous-catégorie. Cela permet de mieux cerner la portée de la protection offerte par l’enregistrement d’une marque, pour une protection plus réelle. 


NOTE :
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La question de la protection des marques a été soulevée devant les juges du fond par la société Univers Pharmacie, qui avait demandé la déchéance de la marque de la société Skin’up ; l’INPI l’a partiellement refusée pour la catégorie « cosmétique » et « huiles essentielles ».
Comme le rappelle la Cour d’appel de Colmar au visa des articles L714-5 et L716 du CPI, même si le support des produits litigieux est inhabituel, à savoir des produits textiles destinés à mincir, ils restent des cosmétiques puisqu’ils sont en lien avec la peau, rentrant alors dans la catégorie « cosmétiques ». Elle retient, qu’au regard des preuves rapportées de markéting, le titulaire a démontré son usage sérieux des produits, empêchant sa déchéance pour ces 2 catégories. 
Toutefois, ce principe a été précisé par la jurisprudence de la CJUE qui a interprété ces textes en ce sens, lorsque les produits litigieux sont rangés dans une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, le titulaire doit rapporter cette preuve pour chacune des sous-catégories (CJUE 16/07/2020 ACTC/EUIPO C-714/18). 


L’appréciation de l’usage sérieux pour les catégories et sous-catégories autonomes

La haute juridiction retient que la démonstration d’un usage sérieux d’une composante d’un produit ne vaut pas usage sérieux pour le produit. 
Contrairement à ce que pensait la juridiction d’appel, le fait que soient utilisés comme composante du produit litigieux, en l’espèce des vêtements cosméto-textiles, des huiles essentielles, ne permet pas de dire que la preuve d’un usage sérieux est rapportée pour la catégorie à part entière « huiles essentielles ». Les juges estiment que la cour d’appel a violé les articles L714-5 et L716-3, car pour que la preuve soit retenue pour cette catégorie spécifique, les huiles essentielles auraient dû être commercialisées comme produit en tant que tel, et non comme simple composant d’un autre.

L’usage sérieux de la marque est exigé par l’article L714-5 du CPI, texte transposé en droit français de l’article 19 de la directive européenne 2015/2436. Un usage est aussi à démontrer dans la période de 5 ans précédant la demande en déchéance. Mais ces textes ne précisent pas ce qu’on entend par « usage sérieux », il faut donc s’en référer à leur application. Il en ressort que cela implique une exploitation réelle pour créer ou maintenir sa place sur son marché. La jurisprudence regarde si l’usage est continu et effectif, si le titulaire a tout fait pour l’exploiter commercialement. Pour cela la preuve est libre, donc large, cela peut être, comme soulevé par la juridiction d’appel, des campagnes marketing, des publicités pour les produits litigieux, montrant que la marque n’est pas délaissée. 


La séparation par la jurisprudence de la CJUE de la catégorie et les sous-catégories autonomes

Les juges du 5 quai de l’horloge ont alors utilisé les articles du CPI pour apprécier l’usage sérieux par Skin’up. Et pour cela ils se sont basés sur l’interprétation faite 5 ans plus tôt par la CJUE notamment dans 2 affaires, dont la célèbre Ferrari, notamment pour apprécier l’article L716-3. La CJUE en a dégagé 2 possibilités. 
La première option, lorsque le produit se trouve dans une catégorie définie suffisamment précise et circonscrite où il est impossible d’effectuer des subdivisions. Le consommateur associera alors la marque aux produits pour laquelle elle a été enregistrée, ce qui remplit sa fonction essentielle. Alors le titulaire doit juste démontrer l’usage sérieux pour une partie des produits relevant de cette catégorie homogène. 
La seconde option c’est lorsque le produit se trouve dans une catégorie définie mais susceptible d’être subdivisée en sous-catégories autonomes, du fait de sa largeur. Dans ce cas, la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée pour chaque sous-catégorie autonome pour lesquelles la marque est enregistrée, à défaut de déchéance pour chaque sous-catégorie. 
Les juges de cassation ne choisissent pas entre les deux solutions, car l’appréciation relève des juges du fond. Ils cassent néanmoins l’arrêt, estimant que la Cour d’appel a violé les textes susvisés. Celle-ci aurait dû vérifier si la catégorie des « cosméto-textiles » ne constituait pas, en réalité, une sous-catégorie autonome de la large catégorie des « cosmétiques ».

Pour pousser son interprétation, la CJUE a précisé comment apprécier l’existence d’une sous-catégorie autonome. Et les critères principaux sont ceux de la finalité et destination des produits en cause, à travers une appréciation concrète. Il faut que le consommateur effectue cette mise en relation des produits litigieux avec la catégorie pour laquelle ils ont été enregistrés, afin d’apprécier s’ils sont dans une sous-catégorie autonome. 
En l’espèce, on cherche à savoir si la catégorie « cosmétiques » peut être subdivisée, par rapport aux produits litigieux, en sous-catégorie « cosméto-textiles ». Ce sera alors au juge de vérifier la perception des consommateurs, s’ils considèrent la sous-catégorie de façon distincte que la catégorie large. Le juge doit aussi regarder du côté du titulaire de la marque, a-t-il traité cette sous-catégorie de façon différente, par exemple avec un marketing ou un accent spécifique. Il doit enfin l’apprécier au regard des caractéristiques propres de la sous-catégorie : y a-t-il des usages ou une distribution qui diffère pour les produits de cette sous-catégorie. Le tout repose sur l’appréciation souveraine des juges. En l’espèce cette partie-là n’est pas traitée, mais c’est ce que devra faire le juge de renvoi, c’est-à-dire la juridiction d’appel de Nancy pour trancher le litige et savoir si la marque tombera ou pas en déchéance. 


Effets et portée juridique

Cette décision vient encourager un usage réel, plus précis, qui colle aux produits sous la protection offerte par la marque, puisque le risque encouru par les titulaires est sa déchéance partielle. Cette décision lutte aussi contre des abus effectués par certains qui déposent une marque pour des catégories trop larges pour ce qu’elles sont réellement. Positivement cela permet alors de libérer des catégories pour d’autres marques, notamment lorsque sont déchues des marques « endormies », et fait jouer le jeu de la concurrence. Cela a un impact sur les stratégies des dépôts des marques : désormais il faut précisément définir sa catégorie, assurer un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome, notamment à travers une bonne documentation de son usage sérieux. 
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ARRÊT

(…)

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 août 2023), la société Skin'up est titulaire de la marque verbale française « Skin'up » n° 3 293 789, notamment enregistrée pour désigner, en classe 3, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
2. Le 1er octobre 2020, la société Univers pharmacie, titulaire de marques « UP skin », a présenté une demande en déchéance des droits de la société Skin'up sur sa marque n° 3 293 789 en tant qu'elle a été enregistrée pour les produits désignés en classe 3.
3. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a dit la demande en déchéance partiellement justifiée, la marque étant maintenue pour désigner les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ».

Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance de la marque pour les huiles essentielles
Enoncé du moyen
4. La société Univers Pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que le titulaire de la marque a démontré son usage sérieux pour les « huiles essentielles » et, en conséquence, d'écarter la demande de déchéance de la marque pour ces produits, alors « qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'appréciation de l'usage sérieux de la marque pour un produit implique que celui-ci soit commercialisé avec cette marque et non simplement utilisé comme composant d'un autre produit revêtu de la marque ; qu'en l'espèce, la société Univers Pharmacie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Skin'Up ne commercialisait pas des huiles essentielles, mais seulement des vêtements cosméto-textiles comprenant, à l'intérieur, des substances encapsulées, dont des huiles essentielles, pour en déduire la déchéance des droits de cette société sur la marque litigieuse pour la catégorie "huiles essentielles" ; que la cour d'appel a relevé que "les produits litigieux sont des cosméto-textiles, qui comprennent à l'intérieur du tissu différentes substances dont les huiles essentielles, et la brume amincissante, dont les huiles essentielles ne sont qu'une composante de celle-ci" ; qu'en rejetant la demande de déchéance pour la catégorie "huiles essentielles", au prétexte que les produits litigieux comportaient des huiles essentielles, la cour d'appel a confondu les produits et leurs composants, violant ainsi les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour
Vu les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle :
5. Pour dire que le titulaire de la marque a démontré son usage sérieux pour les « huiles essentielles », l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits cosméto-textiles et la brume commercialisés par la société Skin'up, qui sont des cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles.
6. En statuant ainsi, alors que les preuves d'usage de la marque Skin'up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d'usage de la marque pour les huiles essentielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance de la marque pour les cosmétiques
Enoncé du moyen
7. La société Univers pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que le titulaire de la marque a démontré son usage sérieux pour les « cosmétiques » et, en conséquence, d'écarter la demande de déchéance de la marque pour ces produits, alors « qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée ; que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection que pour la sous-catégorie autonome pour lesquels la marque a été effectivement utilisée ; qu'en l'espèce, la société Univers Pharmacie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les produits litigieux de la société Skin'up constituaient une sous-catégorie autonome de "cosméto-textiles amincissants" et qu'il convenait de prononcer la déchéance partielle pour les autres produits de la catégorie "large cosmétique" ; que la cour d'appel a relevé que "les produits litigieux sont des cosméto-textiles, qui comprennent à l'intérieur du tissu différentes substances" ; qu'en retenant que "même si le support est inhabituel, il n'en demeure pas moins que ces produits sont bien des cosmétiques" et que "les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits pour lesquels la société Skin'up justifiait d'un usage dans les cinq dernières années n'étaient pas limités à une sous-catégorie autonome constituée des seuls produits "cosméto-textiles", et sans constater aucun usage pour les autres produits de la catégorie large "cosmétiques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour 
Vu les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle :
8. Aux termes du premier de ces textes, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Selon le second, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
9. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne des articles 19, paragraphe 1, et 21 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
10. Dans son arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes la notion de « partie des produits ou services » figurant à l'article 13 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article 21 de la directive (UE) 2015/2436 :
« 37 S'agissant de la notion de "partie des produits ou services" visée à l'article 13 de la directive 2008/95, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d'acquérir un produit ou un service relevant d'une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l'intérieur de laquelle il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l'ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l'origine pour ces produits ou ces services. Dans ces circonstances, il est suffisant d'exiger du titulaire d'une telle marque d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, [...] point 42).
38 En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d'une catégorie large, susceptible d'être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d'exiger du titulaire d'une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d'être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n'a pas apporté une telle preuve (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, [...] point 43). »
11. La Cour de justice a encore énoncé qu' « [e]n ce qui concerne le critère pertinent ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits » et qu' « [i]l importe, dès lors, d'apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d'une marque a apporté la preuve de l'usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l'usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l'enregistrement de cette marque » (CJUE, arrêt Ferrari, précité, points 40 et 41).
12. Pour dire que le titulaire de la marque a démontré son usage sérieux pour les « cosmétiques », l'arrêt retient que, même si le support est inhabituel, les produits cosméto-textiles et la brume sont bien des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau. L'arrêt ajoute que les publicités et le marketing réalisés autour de la marque « Skin'up » placent les produits litigieux comme des textiles de soins permettant de mincir et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique. L'arrêt en déduit que le directeur général de l'INPI a procédé à une exacte analyse des pièces produites par la titulaire de la marque pour constater l'usage sérieux de la marque pour désigner des « cosmétiques ».
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin'up justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande aux fins d'écarter certaines pièces des débats, l'arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
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