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225 - Loi n® 17-97 relative a la protection de la Non publiée
propriété Industrielle

Résumeée en francais

La Cour a rappelle que la propriété d’'une marque s’acquiert par son enregistrement et que I’antériorité
confere un droit exclusif a son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits
commercialisés par les deux sociétés était de nature a créer une confusion dans I’esprit du public. Elle a
donc retenu l'existence d’une contrefagon de marque, sans qu'’il soit nécessaire de caractériser une
identité parfaite entre les produits.

Statuant sur I'indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait
application de I'article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du
préjudice résultant d’'une contrefacon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de
premiere instance, considérant qu'il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire
de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de 1’antériorité en matiére de propriété de marque et a rappelé que la
contrefagon est caractérisée des lors qu’il existe un risque de confusion dans 1’esprit du public, méme en
I’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de I'article
224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une
contrefagon de marque.
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Version francaise de la décision

Apres délibéré conformément a la loi:

Attendu que la société M.M.B a interjeté appel, par requéte de son avocat dont les taxes judiciaires ont
été acquittés le 10/11/2022, du jugement n° 2106 rendu le 07/03/2022 par le Tribunal de Commerce de
Casablanca dans le dossier n°® 12034/8211/2021, lequel a prononcé I'annulation de I’enregistrement de la
marque OPALE appartenant a la requérante, ordonné sa radiation du Registre National des Marques,
condamné la requérante a payer la somme de 50.000 dirhams a titre de dommages-intéréts, et fixé une
astreinte de 5.000 dirhams pour chaque infraction constatée apres la notification du jugement devenu
définitif.

Vu la requéte rectificative déposée par la requérante par I'intermédiaire de son avocat, dont les taxes
judiciaires ont été acquittés le 20/12/2022, tendant a ce que 1’appel soit jugé en présence du Directeur de
1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Vu le mémoire en réponse accompagné d’'un appel incident, déposé par Maitre Mohamed SOUSSI au nom
de la société X enregistré et dont les taxes judiciaires ont été acquittés a I’audience du 16/01/2023,
formant appel incident dudit jugement.

En la forme :

Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme légalement
requises, il y a lieu de les déclarer recevables.

Attendu que la requéte rectificative a été présentée dans les conditions de forme légalement requises, il y
a lieu de la déclarer recevable.

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des pieces du dossier et du jugement entrepris que l'intimée a saisi le Tribunal de
Commerce de Casablanca d'une requéte, dont les taxes judiciaires ont été acquittés, par laquelle elle
exposait étre une société spécialisée dans la production et la vente de parfums et produits dérivés, et étre
titulaire de plusieurs marques bénéficiant d’une protection internationale et nationale, dont la marque
OPALE désignant des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices », le tout relevant de la classe 3 de la classification de Nice, enregistrée aupres de 'OMPIC le
07/03/1996 sous le numéro 58919 ; que, cependant, l'intimée a été surprise de découvrir un
enregistrement concurrent et illégal effectué par la requérante, la société M.M.B le 09/04/2021 sous le
numéro 226691 d’'une marque portant le méme nom OPALE ; que la propriété de la marque s’acquiert
par l'enregistrement et bénéficie de la protection conférée par la loi n°® 17-97 relative a la protection de la
propriété industrielle ; que I'article 162 de ladite loi permet a l'intimée de demander I’annulation de
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I'enregistrement de la marque OPALE ; que l'article 184 de la méme loi qualifie d’acte de concurrence
déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnétes en matieére industrielle ou
commerciale; sollicitant en conséquence qu’il soit prononcé 1’annulation de 1’enregistrement effectué par
la requérante et sa radiation des registres de I’'OMPIC ; qu’il soit fait interdiction a la requérante
d’exploiter la marque OPALE et de commercialiser tout produit relevant de la classe 3 portant ce nom,
sous peine d’'une astreinte de 20.000 dirhams par jour de retard ; qu'il soit ordonné que la radiation soit
effectuée par Monsieur le Directeur de I’'OMPIC dés notification du jugement ; qu’il soit ordonné la
publication d'un extrait du jugement dans deux journaux, l'un en langue arabe et l’autre en langue
francaise, aux frais de la requérante, et sa condamnation a payer une indemnité de 100.000 dirhams,
ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire ; produisant diverses pieces.

Vu la réponse de 1'avocat de la requérante, dans laquelle il est soutenu que cette derniere utilise une
marque présentant une différence considérable avec la marque appartenant a I'intimée, tant sur le plan
de la forme que de la graphie, ce qui exclut tout risque de confusion dans I’esprit du public, étant précisé
que les produits fabriqués par la requérante n’ont aucun rapport avec les produits de parfumerie qui
demeurent la spécialité de l'intimée.

Attendu que la requérante, apres avoir regu une mise en demeure de la part de l'intimée, et animée de
bonne foi et de considération pour les usages loyaux en matiere industrielle et commerciale, et étant
donné que les produits de parfumerie ne font pas partie de ses produits, et afin d’éviter toute confusion
avec l'intimée, a procédé a la radiation définitive de la classe 3 aupres de ’'OMPIC le 05/11/2021.

Vu la réplique de I’avocat de I'intimée.
Apres accomplissement des formalités procédurales, le jugement susvisé, objet de ’appel, a été rendu.
Moyens de I’appel principal :

Attendu qu'il est exposé dans les moyens d’appel, apres un bref rappel des faits du litige, que le jugement
contesté aurait totalement négligé I'objet du litige en ne vérifiant pas les conditions de similarité et
d’identité, qui constituent le principe fondant la concurrence déloyale, tant dans les conventions
internationales que dans la loi n°® 17-97 relative a la protection de la propriété industrielle et
commerciale. Que, par conséquent, I’absence de ces conditions dans ses motifs et son dispositif constitue
une violation de la loi et des droits de la défense de sa part.

Qu'il est énoncé dans les motifs du jugement contesté que « selon la doctrine et la jurisprudence
constantes, I’existence d’une contrefacon et d’une imitation de marque réside dans les points de
similitude et non de différence. Que le dépot effectué par la requérante constitue une reproduction
servile de la marque de I'intimée et non une imitation, considérant qu’elle a reproduit le terme essentiel
de la marque, a savoir le mot OPALE, et que I’adoption de la couleur bleue et d’une petite couronne n’est
pas de nature a lever la confusion entre les deux marques ni a conférer une quelconque distinction ou
individualité a sa marque... ».

Attendu qu'’il aurait appartenu au tribunal de vérifier les points de similitude résultant de I'usage de
moyens propres a créer une confusion ou visant a établir un monopole; que la similitude ne saurait étre
retenue dans le présent litige, considérant qu’il n'y a pas de similitude entre la marque de la requérante
et celle de l'intimée ; qu'il existe une grande différence de forme, de couleur et de graphie, chacune
ayant son propre dessin et modele ; ce que confirment les dispositions de l’article 137 de la loi n® 17-97
relative a la protection de la propriété industrielle, selon lesquelles ne peut étre adoptée comme marque
celle qui est de nature a créer une confusion dans l’esprit du public; que, de méme, la Convention de
Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle a affirmé en son article 5 que I'usage de la
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marque de fabrique ou de commerce par le propriétaire sous une forme qui differe de celle sous laquelle
elle a été enregistrée n’entraine pas la nullité de 1’enregistrement ni ne diminue la protection accordée a
la marque, pourvu que la différence porte sur des éléments n’altérant pas le caractére distinctif de la
marque.

Qu'il est également énoncé dans les motifs du jugement contesté que « I’enregistrement de la requérante
a porté sur les services classés dans les catégories 6 et 12 de la classification de Nice apres radiation de
la catégorie 3, et qu’apres examen des deux certificats d’enregistrement produits, il est apparu au
tribunal qu’elle demeure similaire a ce sur quoi portait I’enregistrement de I'intimée et que I'usage des
deux marques dans ces domaines est de nature a créer une confusion chez les consommateurs quant a la
relation entre les deux sociétés ». Et que « par conséquent, I’acte commis par la requérante en déposant
la méme marque que l'intimée pour des produits similaires tombe sous le coup de l'article 155 de la loi n°®
17-97 et justifie ’annulation de I’enregistrement ».

Attendu que le tribunal n’a pas suffisamment instruit les domaines d’activité respectifs de chaque société,
considérant que la requérante est spécialisée dans la fabrication de papier d’aluminium et de papier de
cuisine, ainsi que dans la fabrication de savon pour les mains et de serviettes en papier, tandis que le
domaine d’activité de l'intimée est la fabrication de parfums, étant précisé que la requérante a procédé a
la radiation de la classe 3 pour lever la confusion retenue par le premier juge.

Que, par une interprétation a contrario de l'article 155, I’enregistrement de I'intimée, apres radiation de
la classe 3, ne couvre pas ce que fabrique et produit la requérante ; que, par conséquent, il n'y a aucune
reproduction de la marque, contrairement a ce qu’a retenu le tribunal. C’est ce qu’a jugé le Tribunal de
Commerce de Casablanca dans I'un de ses jugements du 16/02/2004, dossier n°® 6421/2003 : «
I’enregistrement de la marque lui confere une protection légale et interdit aux tiers de l'utiliser dans le
type de commerce exercé par le titulaire de la marque enregistrée ».

Que le jugement contesté a fait droit a la demande de dommages-intéréts au profit de I'intimée et les a
fixés a la somme de 50.000,00 dirhams. Qu'il est constant en droit, en doctrine et en jurisprudence que
pour réclamer des dommages-intéréts dans le cadre de la responsabilité, il faut qu’existe un préjudice
certain, ce qui suppose la licéité du préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientele
résultant du jeu de la concurrence.

Que, comme indiqué précédemment, les produits de la requérante n’ont aucun rapport avec les produits
de I'intimée ; qu’ici, le préjudice concurrentiel n’est pas établi et ne donne pas droit a indemnisation,
considérant qu’il n’a pas d’effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se
répercute pas négativement sur le patrimoine de l'intimée. La doctrine et la jurisprudence s’accordent
sur le fait que le caractere indemnitaire de ’action en concurrence déloyale suppose 1’existence d’'un
préjudice subi par la victime. Que la requérante est en droit de demander l'infirmation du jugement
contesté en ce qu'il a prononcé 'annulation de I’enregistrement et la radiation de sa marque, apres la
radiation de la classe 3 aupres de I’'OMPIC.

Pour ces motifs et a ces fins, la requérante demande l'infirmation du jugement de premiere instance en
ses dispositions contestées et, statuant a nouveau, au rejet de la demande, avec condamnation de
I'intimée aux dépens. Elle produit une copie du jugement de premiere instance, une copie du certificat de
radiation et une copie de la facture de radiation.

Vu la réponse de I'avocat de 'intimée a ’audience du 12/12/2022, exposant que la requérante n’apporte
aucun élément nouveau pertinent, étant précisé qu’elle avait déja soulevé tous ses moyens actuels dans
ses répliques a 1’audience du 14/02/2022, en critiquant les motifs du jugement de premiere instance.
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Attendu que la requérante excipe, d'une part, de I’absence de vérification des conditions de similarité,
d’identité et de risque de confusion entre sa marque et celle de l'intimée, et d’autre part, des domaines
d’activité respectifs de chaque société, considérant qu’elle est spécialisée dans la fabrication de papier
d’aluminium, de papier de cuisine, de savon pour les mains et de serviettes en papier, tandis que 'intimé
est spécialisée dans les produits de parfumerie et qu’elle a radié spontanément les produits de la classe 3
de sa marque.

Mais attendu que la requérante ne conteste pas étre titulaire d'une marque portant le méme nom que la
marque de l'intimée, OPALE. La simple constatation de ce fait suffit a établir 'acte de contrefagon
entrainant I’annulation. La marque est un nom commercial bénéficiant d’une protection 1égale, et le nom
OPALE est l1également monopolisé au profit de 'intimée et jouit d’une protection légale. Ce que la
requérante allegue quant a une différence entre les marques sur le plan de la graphie et de la forme est
sans pertinence, a supposer que ce soit exact, dés lors qu’il y a une identité parfaite entre les noms. La
radiation partielle a laquelle a procédé la requérante, et dont l'intimée n’a regu aucune notification
contrairement a ce que prétend sa partie adverse, n’efface pas l'identité entre les deux marques et les
conséquences qui en découlent en termes de contrefacon et de concurrence déloyale.

Que le jugement contesté a mis en évidence tous les points de similitude entre la marque de 1’exposante
I'intimée enregistrée sous le numéro 58919-R1 le 17/03/1996 et la marque de la requérante enregistrée
ultérieurement sous le numéro 226691 le 19/04/2021, énongant dans ses motifs ce qui suit : « Attendu
qu’il est constant, d’apres le certificat de radiation délivré par 'OMPIC le 08/11/2021, qu'il a été procédé
a la radiation de la classe 3 concernant la marque de la la requérante. Qu'il est également constant que la
requérante a enregistré la marque OPALE aupres de I’'OMPIC a une date postérieure a la date
d’enregistrement de la marque de I'intimée. Qu’ainsi qu'il est établi par la doctrine et la jurisprudence,
I'existence d’une contrefacon et d’une imitation de marque réside dans les points de similitude et non de
différence. Que le dépot effectué par la requérante constitue une reproduction servile de la marque de
I'intimée et non une imitation, considérant qu’elle a reproduit le terme essentiel de la marque de cette
derniere, a savoir le mot OPALE, et que 1'adoption de la couleur bleue et d'une petite couronne n’est pas
de nature a lever la confusion entre les deux marques ni a conférer une quelconque distinction ou
individualité a sa marque. Attendu que 1’enregistrement de la requérante a porté sur les services classés
dans les catégories 6 et 12 de la classification de Nice aprées radiation de la classe 3, et qu’aprés examen
des deux certificats d’enregistrement produits, il est apparu au tribunal qu’elle demeure similaire a ce
sur quoi portait I’enregistrement de 1'intimée et que 1'usage des deux marques dans ces domaines est de
nature a créer une confusion chez les consommateurs quant a la relation entre les deux sociétés. Par
conséquent, 1’acte commis par la requérante en déposant la méme marque que l'intimée pour des
produits similaires tombe sous le coup de I'article 155 de la loi n°® 17-97 et justifie qu'il soit fait droit a la
demande de l'intimée tendant a I’annulation de cet enregistrement ».

Qu'il ressort que le jugement contesté est solidement et suffisamment motivé et qu’il a répondu a tous les
moyens de la requérante qui se concentraient sur ce qu’elle considérait comme des points de différence
entre les marques et sur ce qu’elle dit avoir fait en radiant la classe 3 de sa marque, alors que 1I’élément
décisif dans une action en contrefagon réside dans les points de similitude et non les points de différence,
et que la requérante a reproduit servilement le nom OPALE appartenant légalement a l'intimée, lequel
est couvert par la loi n°® 17-97 relative a la protection de la propriété industrielle.

Concernant les dommages-intéreéts alloués :

Attendu que la requérante conteste les dommages-intéréts alloués, sur le principe, et considere que
I'intimée n’a subi aucun préjudice du fait de 'acte qu’elle a commis. Mais attendu que la marque
bénéficie d’'une protection légale, et que le nom OPALE est légalement monopolisé au profit de cette
derniére. Son utilisation par une société concurrente sur le marché national cause un préjudice évident,
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compte tenu de la violation de la loi et de la protection légale qui en résulte, ainsi que de la confusion
créée chez les consommateurs. Que I'acte commis par la requérante - et sur lequel elle insiste par son
appel - revét également un caractere pénal au sens de l’article 225 de la loi n°® 17-97, ce qui souligne la
gravité de son agissement. Que I'intimée a mis en demeure la la requérante qui en a accusé réception le
26/10/2015 selon ce qu’atteste le proces-verbal de notification n® 583 ; que son attitude et son refus
abusif constituent une violation de la loi et ouvrent droit a réparation. Considérant que cette indemnité
allouée par le jugement de premieére instance est insuffisante pour réparer le préjudice subi, elle se
réserve le droit de former un appel incident dudit jugement immédiatement apres la régularisation de
I’appel par la requérante.

Pour ces motifs, I'intimée demande le rejet de 1’appel et la condamnation de la requérante aux dépens
des deux instances, avec réserve expresse de son droit de former un appel incident en cas de
régularisation de 'appel par la requérante.

ATaudience du 12/12/2022, I'intimée a déposé un mémoire dans lequel elle expose que 1’appel n’incluait
pas toutes les parties et avait omis de mentionner I'OMPIC ; que la requérante ne nie pas avoir enregistré
une marque portant le méme nom que la marque OPALE de I'intimée ; que la simple constatation de ce
fait suffit a établir I’acte de contrefagon entrainant I’annulation, car la marque bénéficie d’une protection
légale ; que le nom OPALE est monopolisé au profit de I'intimée et qu’il n’existe aucune différence entre
les deux marques ; que la radiation partielle effectuée par la requérante n’efface pas I'identité entre les
marques et la concurrence qui en résulte ; que ce sont les points de similitude qui comptent, et non les
différences ; concluant a la réserve de son droit de former un appel incident en cas de régularisation de
la procédure.

Vu la requéte rectificative déposée par la requérante, dont les taxes judiciaires ont été acquittés le
20/12/2022, accompagnée d’'un mémoire en réponse, dans lesquels elle réctifie sa requéte et demande
qu'’il soit pris acte de ce que I'appel est formé en présence du Directeur de I'OMPIC ; concernant la
réponse au fond, elle maintient I’absence de la condition de similarité et d’identité des produits fabriqués
et de similitude entre les deux marques.

A T'audience du 16/01/2023, I'avocat de I'intimée a déposé un mémoire accompagné d’un appel incident,
exposant, concernant I’appel principal, que le mémoire de la requérante pour l’audience du 2 janvier
2023 n’apportait aucun élément nouveau utile a la discussion, et que l'intimée confirme ses moyens
antérieurs sur ce point.

Concernant I'appel incident :

Attendu que la marque OPALE est légalement monopolisée au profit de I'intimée. Que I’acte commis par
la requérante principale en enregistrant la méme marque a son profit constitue un acte de concurrence
déloyale sanctionné par la loi. L'utilisation de la méme marque sur le marché national cause un préjudice
réel et évident a I'intimée en raison de la confusion et du risque d’erreur créés chez les consommateurs.
Que l'acte commis par la requérante - et sur lequel elle insiste par son appel - revét également un
caractere pénal au sens de l'article 225 de la loi n® 17-97, ce qui souligne la gravité de son agissement.
Que l'intimée a mis en demeure la requérante qui en a accusé réception le 26/10/2010 selon ce qu’atteste
le procés-verbal de notification n°® 583 ; que son attitude et son refus abusif constituent une violation de
la loi et ouvrent droit a réparation. L'intimée avait demandé réparation a hauteur de 100.000,00 dirhams,
mais le tribunal de premiére instance n’a alloué que la somme de 50.000,00 dirhams. C’est pourquoi elle
conclut au rejet de I'appel principal, avec condamnation de la requérante aux dépens, et a I’admission de
I’appel incident, et par conséquent a la réformation du jugement n° 2106 rendu par le Tribunal de
Commerce de Casablanca le 07/03/2022 dans le dossier n° 12034/8211/2021 en ce qu’il a alloué a
I'intimée des dommages-intéréts, en portant le montant alloué de 50.000,00 dirhams a 100.000,00
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dirhams, avec condamnation de la requérante aux dépens.

Vu la requéte rectificative accompagnée d’un mémoire en réponse déposés par l’avocat de la requérante
a 'audience du 02/01/2023, exposant qu’elle avait précédemment formé appel d’un jugement; qu’elle
avait formé appel contre la société intimée, et qu’elle avait omis par inadvertance de mettre en cause
Monsieur le Directeur de ’OMPIC, bien qu'il fit partie au jugement de premiere instance rendu en sa
présence. En cet état, la requérante demande a la Cour de lui donner acte de la rectification de sa
requéte d’appel en jugeant I’appel en présence de Monsieur le Directeur de ’'OMPIC, sis route de
Marrakech, Casablanca, avec toutes conséquences de droit. Que la requérante dans la présente affaire
maintient I’absence des conditions de similarité et d’identité des produits fabriqués et de similitude entre
les deux marques, chaque marque ayant ses caractéristiques propres, tant sur le plan de la forme que de
la graphie. Comme il est connu, la requérante est une société spécialisée dans la fabrication et la vente
de produits pour la cuisine tels que (papier cuisson et papier aluminium) et de produits de nettoyage tels
que (savon liquide pour les mains et serviettes en papier). Tandis que I'intimée est une société spécialisée
dans la vente de parfums et n’a aucun rapport avec les produits fabriqués par la requérante. Attendu que
I'article 137 de la loi n° 17-97 relative a la protection de la propriété industrielle et commerciale dispose
que « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment:

a) a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) a une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans 1’esprit du public;

c) a un nom commercial ou a une enseigne connu sur I’ensemble du territoire national, s’il existe un
risque de confusion dans I’esprit du public; .... ».

Par conséquent, en examinant les deux marques, la Cour constatera qu'’il existe une différence et non une
similitude entre elles, et que, par conséquent, ’acte de contrefagon n’est pas constitué en 1'espéce, car il
n’a pas d’effet sur le public. Comme indiqué précédemment, il existe une différence et non une similitude
dans les produits fabriqués par la requérante par rapport aux produits de I'intimée, considérant que la
requérante est spécialisée dans la fabrication de papier d’aluminium, de papier de cuisine, de savon pour
les mains et de serviettes en papier, tandis que le domaine d’activité de I'intimée est la fabrication de
parfums, étant précisé que la requérante a procédé a la radiation de la classe 3 pour lever la confusion.
Que la demande de dommages-intéréts n’est pas justifiée ; que pour réclamer des dommages-intéréts
dans le cadre de la responsabilité, il faut qu’existe un préjudice certain, ce qui suppose la licéité du
préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientele résultant du jeu de la concurrence. Attendu
que, comme indiqué précédemment, les produits de la requérante n’ont aucun rapport avec les produits
de I'intimée ; qu’ici, le préjudice concurrentiel n’est pas établi et ne donne pas droit a indemnisation,
considérant qu’il n’a pas d’effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se
répercute pas négativement sur le patrimoine de l'intimée. La doctrine et la jurisprudence s’accordent
sur le fait que le caractere indemnitaire de I’action en concurrence déloyale suppose 1'existence d'un
préjudice subi par la victime. Quant au fait que 1'intimée reconnaisse avoir adressé une mise en demeure
a la requérante restée sans effet, c’est ce a quoi la requérante a répondu, de bonne foi, par la radiation
de la classe 3, et sa réponse également par courrier électronique versé au dossier.

Pour ces motifs, la requérante demande qu’il lui soit donné acte de la rectification de sa requéte en
jugeant l’affaire en présence de Monsieur le Directeur de 'OMPIC , avec toutes conséquences de droit, et
qu’il soit dit et jugé : infirmer le jugement de premiere instance en ses dispositions contestées et,
statuant a nouveau, rejeter la demande, avec condamnation de 1'intimée aux dépens.

Vu les conclusions en réponse de 1'avocat de la requérante a ’audience du 20/02/2023, exposant,
concernant 1’appel principal, que cette derniere a formé sa requéte d’appel conformément a la loi, mais a
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omis par inadvertance de mettre en cause Monsieur le Directeur de I’OMPIC en la personne de son
directeur, bien qu'il fit partie au jugement de premiere instance rendu en sa présence.

Concernant I’appel incident :

Attendu que l'intimée a formé un appel incident résultant de I’appel de la société la requérante, lequel
n’apporte aucun élément nouveau nécessitant discussion, si ce n’est qu’elle maintient sa demande
d’augmentation du montant des dommages-intéréts alloués en premiere instance, ce en quoi le tribunal
n’a pas fait droit. Que la demande de dommages-intéréts n’est pas justifiée ; que pour réclamer des
dommages-intéréts dans le cadre de la responsabilité, il faut qu’existe un préjudice certain. Ce qui
suppose la licéité du préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientele résultant de la
concurrence. Que les produits de la requérante n’ont aucun rapport avec les produits de l'intimée ; qu'ici,
le préjudice concurrentiel n’est pas établi et ne donne pas droit a indemnisation, considérant qu’il n’a pas
d’effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se répercute pas négativement
sur le patrimoine de l'intimée. Quant au fait que 'intimée reconnaisse avoir adressé une mise en
demeure a la requérante restée sans effet, ¢’est ce a quoi la requérante a répondu, de bonne foi, par la
radiation de la classe 3, et sa réponse également par courrier électronique versé au dossier. Ce dont la
requérante conclut a la confirmation de ce qui est exposé dans sa requéte d’appel, a ce qu’il lui soit
donné acte de la rectification de sa requéte en jugeant I’affaire en présence de Monsieur le Directeur de
I’OMPIC, avec toutes conséquences de droit, et qu’il soit dit et jugé : infirmer le jugement de premiere
instance en ses dispositions critiquées et, statuant a nouveau, rejeter la demande, avec condamnation de
I'intimée aux dépens.

Vu le mémoire récapitulatif déposé par 'avocat de 1'intimée, par lequel il conclut a ce qu’il soit fait droit
a cette derniére au maximum de ce qui est exposé dans ses écritures précédentes, qu’elle confirme en
tous points.

Vu l'inscription finale de 1’affaire a 1’audience du 06/03/2023 et la mise en délibéré de 'affaire pour
prononcé de l'arrét a 'audience du 10/04/2023.

La cour d’appel
Sur les appels principal et incident :
Attendu que les requérantes ont exposé leurs moyens d’appel tels que susmentionnés.

Attendu que, concernant le moyen soulevé par la requérante principale tiré de I’absence de similitude et
d’identité entre les deux marques, il ressort de I’examen des pieces du dossier que l'intimée a
préalablement enregistré la marque OPALE aupres de I’'OMPIC sous le numéro 58919 IR le 07/03/1996,
tandis que la requérante a procédé a I’enregistrement de la méme marque OPALE a une date ultérieure ;
attendu que l'enregistrement de sa marque par l'intimée lui confere un droit de propriété sur la marque
et le droit de 'utiliser seule ; qu’ainsi, il ne s’agit pas d'une similitude entre les marques mais bien de
leur identité quant aux lettres les composant ; qu'il n'y a donc pas lieu d’invoquer une différence entre les
marques ; que la question des couleurs et de la forme ne saurait infirmer 1'identité entre les marques ;
attendu qu’en matiere de protection de la propriété industrielle, ce sont les points de similitude qui sont
déterminants, et non les différences ; que la discussion sur la graphie et les couleurs utilisées n’intervient
que pour comparer en cas de différence dans les lettres composant les marques, alors qu’en 1’espece, il
s’agit de l'utilisation par la requérante de la méme marque que 'intimée ; qu’en effet, aux termes de
l'article 161 de la loi n® 17-97 : « Tout intéressé, y compris le ministere public, peut demander la nullité
de I'enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des articles 133

a 135 ci-dessus. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de I’article 137
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ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a
toléré 1'usage pendant cing ans. La décision d’annulation a un effet absolu. ». Qu’aux termes de l'article
137 de la loi n° 17-97 : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits
antérieurs, et notamment :a)a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; ...».

Qu’il est constant au vu des pieces du dossier que l'intimée a enregistré la marque a une date antérieure
a l'enregistrement par la requérante de la méme marque appartenant a l'intimée ; qu’ainsi,
I'enregistrement porte atteinte aux droits antérieurs conférés a l'intimée d’utiliser seule sa marque et
d’interdire aux tiers d’y porter atteinte de quelque maniéere que ce soit ; qu’en effet, 'article 140 de la loi
n° 17-97 dispose que la propriété de la marque s’acquiert par I’enregistrement ; qu’ainsi, la propriété de
la marque objet du litige interdit aux tiers de I’adopter.

Attendu que, concernant le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu’elle a procédé a la radiation de
la classe 3 de la classification de Nice et qu’il n’y aurait donc plus de similitude dans les produits, il
convient de relever qu’il s’agit d’une atteinte aux droits conférés par la marque antérieurement
enregistrée, lesquels permettent a son titulaire de demander 1’annulation de I’enregistrement de la
marque portant atteinte a ses droits sur la marque préalablement enregistrée, considérant que 1'article
137 de la loi n°® 17-97 interdit I’adoption d’une marque portant atteinte a des droits antérieurs
enregistrés, et ce, indépendamment de la similitude ou non des produits portant la méme marque ; qu’au
surplus, les produits commercialisés par la requérante sont considérés comme similaires aux produits
commercialisés par 'intimée, des lors qu’elles commercialisent toutes deux des produits de nettoyage, ce
qui est de nature a créer une confusion dans I’esprit du consommateur quant a 1'origine des produits
commercialisés sous la marque objet du litige ; d’autant plus que l'article 155 de la loi n°® 17-97 interdit la
reproduction, I'usage ou l’apposition d'une marque, ainsi que 1'usage d’'une marque reproduite, ou d'un
signe identique ou similaire, pour des produits ou services similaires a ceux désignés dans
I’enregistrement ; que, par conséquent, les moyens soulevés sont dénués de fondement juridique et
doivent étre rejetés.

Attendu que, concernant la contestation par la requérante des dommages-intéréts alloués et la demande
de I'intimée de les porter au montant demandé en premiére instance, soit 100.000 dirhams, il convient de
relever qu’aux termes de l'article 224 de la loi n°® 17-97 : «Le détenteur des droits a la possibilité de
choisir entre les dommages-intéréts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable a l'activité
interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intéréts dont
le montant est au moins 50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime
équitable pour la réparation du préjudice subi. » ; qu’ainsi, le tribunal dont le jugement est entrepris, se
fondant sur les éléments de 1’espece, notamment la durée d’exploitation de la marque reproduite, la
commercialisation de produits similaires a ceux commercialisés par la requérante, avant qu’elle ne
procede a la radiation de 1'enregistrement relatif a la classe 3 de la classification internationale de Nice,
ainsi que la poursuite de la commercialisation de marchandises similaires a celles commercialisées par
I'intimée, a considéré que I'indemnité allouée répare le préjudice subi ; et ce, en ’absence de preuve par
I'la requérante que le préjudice serait inférieur au montant alloué, et également en I’absence de
production par l'intimée d’éléments établissant que le préjudice dépasserait le montant alloué ; que, par
conséquent, il y a lieu de rejeter les deux appels et de confirmer le jugement contesté, en condamnant
chaque la requérante aux dépens de son appel.

Par ces motifs:

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en
dernier ressort :
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En la forme : Déclare recevables les appels principal et incident.

Sur le fond : Les rejette ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne chaque requérante aux dépens de
son appel respectif.
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