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Cet arrét de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif a la déchéance des droits sur une
marque pour non-usage rappelle les conditions de 1'usage sérieux au regard de l'article 163 de la loi
n°97-17 relative a la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings a Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque
« PRIMARK » au Maroc. La Cour, apres avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de premiere
instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé 1'usage
sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cing ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la
marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain,
notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services
concernés. L’arrét rejette ainsi 1’argument selon lequel 1'usage de la marque par des sociétés
appartenant a Monsieur A. ou I'importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient a
caractériser 1'usage sérieux requis par la loi.

Cet arrét contribue a la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.
Il souligne I'importance d'une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la
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Jma

pratique du dépot défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie
d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les
risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.
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Version francaise de la décision

Apres en avoir délibéré conformément a la loi,

Attendu que le requérant, Monsieur Younes A., représenté par son avocat Maitre Hassan El Haihi, a
introduit un recours en appel, accompagné des frais de justice, le 4 octobre 2021, contre le jugement n°
1789 rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 22 février 2021 dans l’affaire n°
4174/8211/2020, lequel jugement a déclaré la déchéance de ses droits sur la marque objet du dép6t n°
127990 du 7 janvier 2010 pour les classes 3, 16 et 39, et a autorisé Monsieur le Directeur de 1’Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a la radier des registres de I’'OMPIC apres
que ce jugement soit devenu définitif, avec publication du jugement apres qu'il soit devenu définitif dans
deux journaux, I'un en langue arabe et l’autre en langue francaise, aux frais du requérant, et I'a
condamné aux dépens, rejetant toutes autres demandes.

En la forme :

Attendu qu’il a été statué sur la recevabilité de 1’appel par une décision préliminaire rendue par cette
Cour le ler mars 2022,

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pieces du dossier et du contenu du jugement attaqué que la demanderesse, la
société Primark Holdings, représentée par son avocat, a introduit une requéte devant le Tribunal de
Commerce de Casablanca, exposant qu’elle est I'une des sociétés leaders au niveau international dans la
production d’'une gamme de produits principalement liés aux vétements de prét-a-porter, aux parfums et
a d’autres produits qu'’il est difficile d’énumérer, et qu’elle commercialise ces produits dans différentes
parties du monde, comme les Etats-Unis d’Amérique, la France, I’ensemble des pays scandinaves et
d’autres pays, ce qui confirme sa renommée inégalée, et qu’elle fait la promotion de ses produits sous
I’égide de sa célebre marque PRIMARK, enregistrée dans de nombreux pays, et que lorsqu’elle a consulté
le registre des marques aupres de I’'OMPIC, elle a été surprise de constater que le défendeur avait déja
enregistré a son propre compte la marque PRIMARK déposée aupres de I’'OMPIC sous le numéro 127990
et enregistrée le 7 janvier 2010, et qu’avant d’engager toute action en justice, elle a jugé bon de
s’assurer d’abord si le marché marocain connaissait une circulation de produits portant la marque
PRIMARK produits par le défendeur, et qu’elle s’est assurée par constatation sur le terrain que le marché
marocain était exempt de tout produit portant la marque appartenant a ce dernier, qui, jusqu’a la
rédaction de ces lignes, n’a pas utilisé la marque dont la radiation est demandée sur le territoire
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marocain d’une maniere sérieuse pendant une période ininterrompue d’au moins 5 ans, conformément
aux dispositions légales. Par conséquent, elle demande au tribunal de déclarer la déchéance du droit du
défendeur sur la marque PRIMARK enregistrée aupres de I’'OMPIC sous le numéro 127990 du 7 janvier
2010, de déclarer ce droit nul et non avenu et de ne pas le protéger au Maroc en raison du non-usage, et
de prononcer en conséquence la nullité de ’enregistrement de la marque du défendeur dont les
références sont mentionnées ci-dessus, ainsi que de déclarer que cette nullité a un effet absolu qui
s’étend a tous les actes relatifs a cette marque, et d’ordonner la transcription du jugement qui sera rendu
sur la nullité de la marque du défendeur dans le registre national tenu par I’'OMPIC, et d’enjoindre a
Monsieur le Directeur de I'OMPIC de radier la protection de la marque PRIMARK enregistrée le 7 janvier
2010 sous le numéro 127990, et de condamner le défendeur a s’abstenir de commercialiser tout produit
sous 1'égide de la marque dont la nullité est demandée aprées la déchéance de son droit, sous astreinte
d’une amende de 10 000,00 dirhams par infraction constatée, et de ’autoriser a publier le dispositif du
jugement a intervenir dans deux journaux nationaux a grande diffusion, 'un en langue arabe et 1'autre en
langue francgaise, de son choix et aux frais du défendeur, et de condamner le défendeur a 1’ensemble des
dépens.

Attendu que 'avocat du défendeur a déposé des conclusions en réponse a 1’audience du ler février 2021,
dans lesquelles il a soutenu qu’il ressort des pieces du dossier produites par la demanderesse qu’il a
légalement enregistré la marque Primark le 7 octobre 2010 sous le numéro 127990, ce qui prouve sa
propriété de cette marque et lui confere une protection juridique, mais que contrairement a ce qu’a
avanceé la demanderesse, il a commencé 1'usage effectif et réel de cette marque des ’année 2010 sur tous
les produits qu’il a I'habitude de commercialiser, que ce soit par importation, fabrication, exposition ou
commercialisation, et ce, soit personnellement, soit par I'intermédiaire des sociétés commerciales lui
appartenant, et qu'il participe au capital de I'une des plus grandes unités de fabrication de textiles au
Maroc, et qu’il dirige et posseéde un certain nombre de sociétés qui opérent dans le domaine de la
commercialisation de vétements, de chaussures et d’équipements ménagers, produits qui portent la
marque Primark en plus de nombreuses autres marques qu'’il possede et qui sont couvertes par la
protection dans le cadre de I’énumération des numéros 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice dans
laquelle il a enregistré sa marque Primark sous le numéro 127990, dont il a renouvelé I'enregistrement
jusqu’en 2030, étayant ses dires par les statuts de la société Miro Home, leader au Maroc dans le
domaine des produits ménagers et immatriculée au registre du commerce sous le numéro 295299, et par
le modele n° 7 de la société Polymai, fabricant de vétements, immatriculée sous le numéro 31661, et par
la société Claire, spécialisée dans la commercialisation de vétements et immatriculée au registre du
commerce sous le numéro 230927, ainsi que par la société Kids Brands, spécialisée dans la
commercialisation de vétements pour bébés et enfants, et par la société City Trade International,
également spécialisée dans les vétements et immatriculée au registre du commerce de ce tribunal sous le
numéro 110343, et qu’il a continué a utiliser la marque Primark pendant dix ans, comme le prouvent les
factures produites qui attestent de la vente de vétements portant la marque Primark et qui attestent
également de la fabrication d’étiquettes de cette marque, ce qui rend les fondements de la demande de la
demanderesse non valables. Il demande donc au tribunal de rejeter la demande et de laisser les dépens a
la charge de la demanderesse.

Attendu que l'avocat du défendeur a déposé des conclusions en communication de pieéces pendant les
délibérations, accompagnées d’'une demande d’intervention forcée, a I’audience, dans lesquelles il a
indiqué qu'’il se trouvait hors du Maroc, ce qui I’empéchait de revenir compte tenu des mesures sanitaires
prises aux niveaux international et national, et étant donné que la preuve de I'usage 1'obligeait a produire
des factures datant de dix ans, ce qui lui était impossible, étayant ses dires par des factures prouvant
l'usage de la marque en cause, tant pour l’acquisition que pour la commercialisation, et que son intérét
I'obligeait également a demander l'intervention forcée de la société Just One dans l'instance, puisqu’il
avait déja confirmé qu’il utilisait la marque Primark soit directement a titre personnel, soit par
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I'intermédiaire de ses partenaires, et que cette derniére détenait la part du lion dans I'utilisation de cette
marque. Par conséquent, il demande dans ses conclusions en réponse de rejeter les conclusions de la
demanderesse et de considérer les factures jointes aux conclusions en réponse et a la demande
d’intervention forcée, de déclarer recevable l'intervention forcée afin qu’elle produise les documents
prouvant l'usage de la marque Primark et défende ses intéréts face a la demande principale, tout en se
réservant le droit de répliquer en conséquence.

Attendu qu’apres la réplique de la demanderesse et I’accomplissement des formalités procédurales, le
Tribunal de Commerce de Casablanca a rendu le jugement dont les références sont mentionnées ci-
dessus, lequel fait I'objet du présent recours en appel.

Moyens d’appel

Attendu que les moyens d’appel soutiennent que le jugement attaqué est mal fondé et erroné en fait et en
droit, en ce que le tribunal de premiere instance n’a pas communiqué les factures produites pendant les
délibérations a la partie intimée pour qu’elle exprime sa position a leur sujet, et qu’il les a examinées lui-
méme en violation des régles d’impartialité requises en matiere judiciaire, et qu’il a considéré le fait
qu’elles n’aient pas été acceptées par le client et qu’elles ne portaient aucune mention indiquant la
livraison de la marchandise comme un motif pour les écarter en tant que preuve de I'usage de la marque,
en plus de I’absence de tout fondement légal a ce qu’a retenu le tribunal de premiere instance, étant
donné que l'acceptation de la facture n’est requise que lorsqu’elle est discutée comme moyen de preuve
devant le tribunal entre les parties uniquement, conformément a I’article 417 du Code des obligations et
contrats, et que le jugement attaqué n’a pas précisé les factures concernées par ce qu'il a déduit de la
condition d’acceptation, étant donné que le demandeur a produit plusieurs factures, dont certaines ou la
société Just One était la cliente et non la vendeuse, et que par conséquent, le fait que le requérant ait
produit ces factures fait de lui celui qui affirme ce qu’elles contiennent et est considéré comme une
confirmation de sa part de la réception des marchandises qui y sont mentionnées, étant donné que les
factures produites ne concernent pas uniquement les opérations de vente du requérant des produits
portant la marque PRIMARK, mais aussi les factures d’achat des produits qui entrent dans le processus
de fabrication de ces produits, ainsi que 1’achat des moyens de les emballer et de fabriquer la marque, ce
qui fait que le requérant, par I'intermédiaire de sa société, est le client et non le vendeur, ce qui rend le
jugement attaqué mal fondé, lequel a statué sur I’ensemble des factures par un seul motif erroné en tout
état de cause, a savoir leur non-acceptation par le client et la non-preuve de leur livraison, sans examiner
celles dans lesquelles le requérant, par 'intermédiaire de sa société, est le client, et qu’en tout état de
cause, le fait que le requérant, a I'instar de tous les commerces au Maroc et dans le monde spécialisés
dans la vente de vétements au grand public, effectue des opérations quotidiennes de vente de vétements
qui se font par le biais de ce qu’on appelle un ticket de caisse, malgré la possibilité de prouver la vente
des produits par la remise contre paiement, et que I'exigence du législateur marocain du ticket de caisse
est intervenue dans le cadre de la protection du consommateur d’une part, afin de lui permettre de
disposer d’un justificatif pour prouver la transaction commerciale et garantir ses droits, notamment en
matiere de rétractation, et d’autre part, dans le but d’'une comptabilité réguliere du commerce en relation
avec les lois fiscales, et que le seul texte 1égal qui a exigé un document pour prouver la vente de produits
est celui de I'article 4 de la loi n°® 31.08 portant définition des mesures de protection du consommateur,
et qu’il n'y a rien dans la loi qui oblige le fournisseur a remettre au client final, c’est-a-dire au
consommateur, une facture, a I’exception du ticket de caisse, et qu’il n’y a rien non plus dans la loi qui
oblige le client consommateur a signer cette facture pour attester de la réception de la marchandise
achetée. De plus, l'activité commerciale fait la distinction entre la commercialisation aupres des
commergants et la vente aux clients finaux, ¢’est-a-dire ce qu’on appelle dans le langage des affaires le B
to B et le B to C, étant donné que dans le premier cas, la vente des produits du commergant grossiste a
un autre commergant en demi-gros ou au détail se fait généralement par le biais de bons de commande,
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de factures et de bons de livraison, et ce, pour des besoins de crédit et de preuve, et on peut donc parler
de la question de I'acceptation de la facture en cas de litige la concernant, mais uniquement entre les
parties et non pas avec un tiers comme dans le cas d’espece, sauf que le dossier actuel ne concerne
absolument pas des opérations de vente au profit de commercants (B to B), mais concerne exclusivement
des opérations de vente de vétements pour hommes, femmes et enfants au profit de clients, ce qui exclut
la nécessité de faire passer la transaction de vente par une facture acceptée, ce qui rend la condition
posée par le jugement attaqué de la nécessité de 1’acceptation des factures de vente de vétements,
malgré leur soumission au régime de commercialisation B to C qui ne nécessite pas réellement une telle
condition, d’autant plus que le maximum requis par la loi marocaine est de remettre au client un ticket de
caisse sans exiger de signature de sa part pour acceptation et livraison. En ce qui concerne la relation
juridique entre le demandeur et la société Just One, le jugement attaqué a statué sur I’absence au dossier
de tout élément prouvant la relation juridique entre le demandeur et I’émetteur des factures, a savoir la
société Just One, et qu'indépendamment de 1’absence de toute obligation 1égale imposant a un
propriétaire de marque de 1'utiliser de maniére exclusive, il suffit de prouver 'usage de la marque avec le
consentement de son propriétaire, ou méme sans son opposition, pour que les conditions d’usage soient
établies sans autre condition. Le requérant a confirmé 1'usage de la marque en cause par 'intermédiaire
de la société Just One, dont il détient le capital et qu’il gere, ce qu’il a prouvé par des documents légaux.
De plus, la preuve de la propriété du requérant du capital de la société utilisant la marque lui
appartenant, et la preuve de sa gestion de cette société, c’est-a-dire 1'usage de la marque par une
personne morale, dispense de toute recherche supplémentaire sur une quelconque relation juridique, et
pour mettre fin a tout débat, il produit une autorisation émanant de lui et accordée a la société Just One,
conclue le 17 mai 2012, par laquelle il accorde a cette société le droit d’utiliser la marque, ce qui établit
la relation juridique dont s’est interrogé le tribunal de premiere instance, malgré sa preuve au dossier,
entre le requérant en tant que propriétaire de la marque et la société émettrice des factures prouvant
l'usage, ce qui impose de tirer les conséquences juridiques de ce fait, notamment en déclarant la preuve
de 'usage effectif et sérieux de la marque et le rejet de la demande de l'intimée. En plus de I’ensemble
des documents que le demandeur a déja produits, et compte tenu de la poursuite de son usage de cette
marque depuis plus de dix ans, ce qu’a retenu le jugement attaqué impose au requérant, pour protéger
ses droits légitimes sur la marque lui appartenant, de produire davantage de preuves et de documents
attestant de cet usage en tant que fait matériel susceptible d’étre prouvé par tous les moyens légaux, et
pour prouver davantage 1'usage par le requérant de la marque objet de la présente instance, il produit
plusieurs documents allant de 2011 a 2021, tous relatifs a I'usage de la marque Primark, et il suffit au
tribunal de consulter ces documents et de les examiner comme il convient au vu des éléments du dossier,
afin de constater la réalité de son usage de la marque lui appartenant par I'intermédiaire de la société
qu’il gére et dont il détient le capital. Pour ces motifs, il demande ’annulation du jugement attaqué et de
statuer en rejetant la demande et en condamnant I'intimée a I’ensemble des dépens.

Attendu qu’a 'audience du 28 décembre 2021, I'intimée, représentée par son avocat, a déposé des
conclusions en réponse, selon lesquelles si en principe nul ne peut se constituer de preuve a lui-méme, le
requérant a produit un ensemble de factures qui contiennent des informations imprécises, telles que des
noms vagues qui ne constituent aucun fondement légal a I'usage, mais ouvrent la voie a la vérification de
leur authenticité ou de leur falsification, ainsi que la raison du recours a la société mentionnée comme
couverture pour lui, sachant que la loi a parlé de 1'usage direct et non par l'intermédiaire d’un tiers, et
que lesdites factures ont été établies en violation des articles 49 du Code de commerce et 47 du Code des
obligations et contrats, et qu’elles sont donc illégales et ne peuvent étre prises en compte, et que tout
document produit doit étre soumis aux articles susmentionnés en vertu de 'article 2 du Code de
commerce, et que la jurisprudence, dans des affaires similaires, a confirmé qu’il n’est pas permis a une
personne de se constituer de preuve a elle-méme, et que par conséquent, les factures qu'un commergant
établit pour un tiers, conformément a 1'article 49 du Code de commerce, ne peuvent étre opposées a ce
dernier que s’il les a acceptées expressément ou tacitement, et que le fait de dire que le requérant opere
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selon le systéme B to C pourrait étre une tentative de sa part de créer une chaine infinie de moyens de
preuve fallacieux, ce qui n’est pas recevable tant que 1’exploitation de la marque par un tiers est soumise
aux conditions prévues par la loi n°® 17/97, et que 'autorisation d’exploitation exclusive est délivrée par
un exploitant initial qui exploite lui-méme la marque, ou ce qu’on appelle la franchise, ou que le
propriétaire de la marque a contribué a sa publicité ou a sa promotion, ou a contribué de maniere
créative a une nouvelle forme, alors qu’en revenant aux conclusions d’appel, il apparait que le requérant,
depuis 'enregistrement de la marque, ne 1’a ni exploitée ni fait de publicité pour elle, et que tous les
documents proviennent d'une société étrangere qui importait des marchandises portant la marque de la
demanderesse depuis leurs pays d’origine, c’est-a-dire le nord de I’Europe, et que par conséquent,
I'importation de marchandises par un tiers ne constitue pas une preuve d’'usage sérieux de la marque
enregistrée par son propriétaire, usage qui justifierait de lui accorder la protection 1égale des marques,
et que si l'objectif de la marque est d’identifier son produit, le requérant n’est ni producteur ni fabricant,
mais plutot un accapareur abusif de droits appartenant a autrui. Quant au raisonnement du tribunal de
premiere instance, il a jugé a juste titre en faveur de la demanderesse, car il lui est apparu que les
factures provenaient d’'un tiers, et méme qu’en se référant aux magasins appartenant a des tiers et
portant la marque Primark sur leur fagade commerciale, il ne s’agit que d’une appellation supplémentaire
au logo Kids Avenue, ce qui montre que l'intention est de semer la confusion et de créer une ambiguité
quant a la dénomination de la demanderesse originale en Europe, et que 1'usage direct ou autorisé,
conformément aux usages commerciaux, est un moyen de limiter la spéculation sur la marque, mais aussi
de lier la marque a son propriétaire et de l'identifier et de le distinguer des autres acteurs économiques,
et que l'intention du législateur vise a améliorer le rythme d’usage des marques a travers les dispositions
de l'article 103, et non a gonfler les archives de ’'OMPIC et a créer des obstacles pour les véritables
acteurs économiques et a entraver les procédures d’usage sérieux aupres des autorités douanieres et
portuaires (jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca sous le numéro 13263 en date
du 31 décembre 2018 dans I’affaire numéro 8211/9606/2018), et que par conséquent, ce que le requérant
a présenté ne constitue pas une preuve et ne prouve pas l'usage sérieux au sens du texte susmentionné.
Pour ces motifs, elle demande principalement le rejet de tous les moyens d’appel et la confirmation du
jugement attaqué, avec maintien des dépens a la charge du requérant.

Attendu qu’a l'audience du 18 janvier 2022, le requérant, représenté par son avocat, a déposé des
conclusions en réponse, selon lesquelles le 1égislateur n’a défini aucune forme légale pour prouver
l'usage de la marque, ce qui rend la preuve libre, conformément aux régles du commerce d’une part, et
compte tenu du fait que 1'usage est un fait matériel pouvant étre prouvé par tous les moyens d’autre part.
Par conséquent, le fait que le demandeur ait produit des centaines, voire des milliers de tickets de caisse
que les regles comptables obligent les commergants a tenir conformément a la loi numéro 9-88, et qu’il a
également été obligé de les produire pour les clients conformément a la loi numéro 78.00 qui a établi des
mesures de protection du consommateur, constitue un moyen de preuve légal, d’autant plus qu’ils ne
proviennent pas du demandeur en tant que personne physique, mais de la société commerciale
intervenue dans l'instance qu’il gere et dont il détient I'intégralité du capital, et que malgré I'absence de
tout obstacle a ce que ces tickets soient émis par le demandeur lui-méme, ils proviennent en réalité d'un
tiers qui tient une comptabilité tenue régulierement, qui peut étre vérifiée par tous les moyens d’enquéte
légaux a la disposition du tribunal. En plus des tickets de caisse, le demandeur a produit des factures
d’achat des produits qu’il commercialise sous la marque Primark, factures qui sont légales et dont
I'intimée n’a pas précisé le grief de violation de la loi marocaine, d’autant plus qu’elles ne sont pas
soumises a cette loi car elles proviennent de sociétés étrangeres qui sont soumises a leurs lois nationales
en ce qui concerne leur régularité. En plus de ces factures relatives a 1’achat de produits en dehors du
Maroc, il a produit des factures relatives a I’achat de moyens d’emballage et de conditionnement, et il a
produit des contrats de location des locaux commerciaux dans lesquels il exerce son activité
commerciale, et des photos des facades des magasins portant la marque Primark, en plus de la preuve de
la fabrication de certains produits portant la marque Primark au Maroc. De plus, il n'y a rien dans la loi
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marocaine qui impose ce que l'intimée a appelé 'usage direct de la marque, étant donné que la loi
numéro 17-97 a réglementé les modalités de cession de la marque ou du simple droit de 1'utiliser, ce que
le demandeur a prouvé en prouvant la conclusion d'un contrat de licence d’exploitation de cette marque a
la société lui appartenant, appelée Just One, en date du 17 mai 2012, ce qui rend le grief non fondé en
I’absence de tout fondement légal. L'intimée a également reproché au demandeur de ne pas avoir prouveé
sa contribution a la publicité ou a la promotion de la marque, alors qu’'indépendamment du fait que la
société qui l’exploite fasse de la publicité comme elle le juge approprié et en fonction de son budget et de
ses objectifs, il n'y a rien dans la loi qui impose de faire de la publicité pour la marque afin de prouver
son usage, en dehors de la publicité par 'enregistrement au registre national des marques, ce qui rend
I’ensemble des arguments de l'intimée non fondés. Pour ces motifs, il demande le rejet des conclusions
de l'intimée pour non-fondement et de statuer en faveur du demandeur conformément a ses conclusions
initiales.

Attendu que le ler mars 2022, cette Cour a rendu une ordonnance de référé sous le numéro 143
ordonnant une expertise technique afin de consulter les pieéces du dossier et les documents en possession
des parties et de vérifier I'usage par le requérant de la marque PRIMARK objet du litige, enregistrée sous
le numéro 127990, pendant une période ininterrompue de 5 ans, conformément a I’article 163 de la loi
97/17.

Attendu que le rapport de 1’expert déposé au greffe de cette Cour a conclu qu’apres avoir effectué une
recherche dans la base de données, il est apparu que les deux parties avaient enregistré la marque
verbale PRIMARK et une image identique en tout point aupres de I’'OMPIC, la premiére étant enregistrée
sous le numéro 127990 au nom de Monsieur Younes A. en date du ler juillet 2010 pour la protection des
classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services aux fins de
I’enregistrement des marques, et la seconde étant enregistrée sous le numéro 131515 au nom de la
société Primark Holding en date du 14 juin 2010 pour la protection de 14 classes de la classification de
Nice des produits et services aux fins de I’enregistrement des marques, dont les classes 9, 20, 21, 24 et
25, qui sont les mémes classes que celles protégées par la marque PRIMARK enregistrée par Monsieur
Younes A. En ce qui concerne la différence entre les deux marques en termes d’enregistrement,
I'enregistrement de la marque objet du litige effectué par Monsieur Younes A. n’est qu’un enregistrement
national, tandis que l’enregistrement effectué par la société Primark Holding est, en plus de
I'enregistrement national aupres de 'OMPIC, un enregistrement international en date du 5 février 2014,
conformément aux dispositions de I’Arrangement de Madrid concernant 1'enregistrement international
des marques, sous le numéro 1224231, pour la protection de 16 classes, dont les classes 9, 20, 21, 24 et
25, et le Maroc a été mentionné par I’abréviation MA parmi soixante et un (61) pays dans le monde
comme pays étendu a la protection de la marque PRIMARK objet du litige. En ce qui concerne les copies
de factures relatives aux achats au Maroc, aprés avoir comptabilisé le contenu des soixante-dix-huit (78)
copies de factures, qui, selon lui, sont liées a 1'usage de la marque PRIMARK depuis son enregistrement
le 7 janvier 2010 aupres de I'OMPIC, il apparait qu’elles contiennent trois mille cing cent trente et un
(3531) articles, et que le nombre d’articles portant la marque PRIMARK dans ces copies de factures n’a
pas dépassé (660) articles, soit un pourcentage de 18 %, ce qui est un pourcentage tres faible et
n’exprime pas l'usage sérieux et effectif de la marque et son exploitation, et ne garantit ni a Monsieur
Younes A., le requérant, ni a la société Just One, intervenue dans l'instance, la création ou le maintien
d'une part de marché pour les produits désignés dans 1’enregistrement. De plus, le nombre d’années
couvertes par les copies de factures varie entre 2012 et 2018, soit six ans, mais le fait de dire que la
marque PRIMARK a été utilisée sur la base de neuf copies de factures datées de 2012 et de celles datées
de 2018 indique clairement que le nombre relatif a ’exploitation de la marque PRIMARK et a son usage
sérieux et effectif est un nombre dégressif, et montre également que cette exploitation était symbolique,
occasionnelle et non continue. En outre, I’absence de bons de commande et de certificats de livraison des
produits portant la marque PRIMARK dans ces copies, en tant que moyens de preuve susceptibles de
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corroborer les transactions commerciales, ce qui permettrait de comparer le contenu des copies de
factures concernant les articles portant la marque PRIMARK et les certificats de livraison, sachant qu'’il
existe des copies de factures, notamment celles émises par la société CTI IMPORT, qui contiennent la
mention « Divers articles PRIMARK », une mention vague qui ne précise pas les types d’articles contenus
dans les copies de factures. En ce qui concerne les copies de factures d’achat a I’étranger, il s’agit de
quatorze (14) sociétés européennes qui ont émis, selon les copies de factures, vingt-neuf (29) factures,
dont ’examen a révélé un pourcentage de 21 % d’articles portant la marque PRIMARK, et I’absence de
tout élément indiquant s’il s’agit de la marque PRIMARK enregistrée au nom de Monsieur Younes A.
aupres de ’'OMPIC, ou de celle enregistrée au nom de la société Primark Holding, que ce soit aupres de
I’organisme marocain chargé de la propriété industrielle ou au niveau international aupres de
I’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. De plus, aucun document délivré par
I’Administration des Douanes et Impots Indirects concernant I'importation de ces marchandises n’a été
produit. De plus, le faible pourcentage d’articles contenus dans les copies de factures d’achat a
I’étranger, c’est-a-dire ceux portant la marque PRIMARK, n’a été constaté que pendant trois ans a
compter de l'obtention du certificat d’enregistrement de la marque aupres de 'OMPIC : neuf copies de
factures concernées en 2011, seize copies en 2012 et une copie en 2013, et depuis cette date, aucun
document prouvant I’exploitation sérieuse et effective de la marque dans ce cadre n’a été produit, étant
donné que l'exploitation a été effectuée de maniere discontinue et occasionnelle et pendant une courte
période, ce qui I’a rendue insignifiante pour le marché sur lequel les produits concernés sont
commercialisés et pour lesquels la marque a été enregistrée. Quant aux copies de bordereaux de
paiement, au nombre de dix-sept, elles n’expriment pas 1'exploitation sérieuse de la marque PRIMARK
objet du litige, mais sont plutét des documents internes dont le seul but pour la société Just One est
d’organiser sa comptabilité financiere et ses comptes dans ses relations avec les sociétés avec lesquelles
elle traite ou de définir ses relations avec les administrations fiscales, et elles ne contiennent aucun
élément indiquant que la marque PRIMARK a été apposée sur les produits désignés dans
I’enregistrement, et donc de créer un lien ou une relation avec le consommateur marocain pour qu’il
I'achete ou qu’il détermine sur cette base 1'origine des produits. En ce qui concerne les attestations des
clients et des personnes voisines du magasin, le nombre d’attestations, qui n'a pas dépassé dix depuis
I’enregistrement de la marque aupres de I’'OMPIC en 2010, est insuffisant et n’exprime pas l'usage
sérieux de la marque PRIMARK depuis I'enregistrement de son droit, et ne lui garantit aucune place sur
le marché concerné en termes de maintien d’une part active sur le marché, et ne lui garantit pas de
compétitivité dans les secteurs protégés par la marque et pour lesquels elle a été enregistrée. Quant aux
tickets de caisse, il est a noter que malgré leur nombre, qui n’a pas dépassé (1804) tickets au cours des
dix années écoulées depuis son enregistrement, soit une moyenne de 150 tickets par an, ils proviennent
tous d’un seul magasin portant le nom KIDS AVENUE - PRIMARK et ne portant aucune adresse, et ils ne
contiennent aucun élément indiquant clairement que les marchandises contenues dans ces tickets
portent effectivement la marque PRIMARK. De plus, les tickets de caisse ne peuvent étre utilisés que
comme complément a d’autres moyens de preuve, alors qu’il n’y a aucune complémentarité entre ces
tickets et les copies de factures remises a 1’expert lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 juin
2022. En ce qui concerne la copie de la procuration d'usage de la marque PRIMARK datée du 17 mai
2012 et dont la signature a été certifiée conforme par les services de la préfecture du quartier El Hassani
en date du 17 mai 2012, par laquelle Monsieur Younes A., titulaire du droit sur ladite marque, autorise la
société Just One a exploiter la marque, malgré la mention de la société Just One dans les copies de
factures, qu’il s’agisse des copies de factures d’achat au Maroc ou des copies de factures d’achat a
I’étranger, ainsi que dans les bordereaux de paiement, aucun document n’a été trouvé indiquant
I’exploitation de la marque PRIMARK par la société Just One en termes d’orientation vers les clients
marocains, mais ses activités sont plutét considérées comme des activités préparatoires qui ne montrent
pas l'exploitation sérieuse et effective de la marque. En ce qui concerne la photo du magasin portant
I’enseigne commerciale THE KIDS AVENUE PRIMARK sur sa facade, il est apparu que la marque
PRIMARK a été utilisée comme un logo qui ne permet pas d’identifier directement 1'origine des produits

Déchéance du droit sur une marque pour non-usage - Conditions de 1'usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

20/27


https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/decheance-du-droit-sur-une-marque-pour-non-usage-conditions-de-lusage-serieux-au-maroc-cour-dappel-de-commerce-casablanca-2022/

Jma

portant la marque, dont la fonction est de distinguer les produits des autres produits différents, d’autant
plus que ce logo, qui contient le nom de la marque PRIMARK, n’identifie pas le produit portant la
marque, mais plutot le lieu ou le client peut se procurer le produit. Quant a 'image portant I’en-téte
Boutique en ligne et ’adresse électronique www.KidsAvenue.ma/PRIMARK, elle montre qu'’il s’agit plus
du magasin que de I’exploitation sérieuse de la marque PRIMARK, d’autant plus qu’elle porte également
une autre adresse électronique écrite en petits caracteres kidaaveme.ma. De plus, la partie intimée n’a
pas fourni, parmi les pieces justificatives, d’éléments indiquant les opérations commerciales effectuées a
cet égard, ni le chiffre d’affaires réalisé par le titulaire de la marque grace a cela, ni le nombre de
personnes ayant visité le site web mentionné. Par conséquent, la déchéance du droit sur la marque
PRIMARK est encourue par Monsieur Younes A. et par la société Just One intervenue dans l'instance,
notamment pour les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services aux
fins de 1’enregistrement des marques, qui sont les mémes classes pour lesquelles la marque PRIMARK a
été enregistrée par la société Primark Holding au niveau national et international.

Attendu qu’a I'audience du 11 octobre 2022, le requérant, représenté par son avocat, a déposé des
conclusions en réponse apres expertise, accompagnées d’'une demande de nouvelle expertise, dans
lesquelles il a soutenu que 1'expertise de Monsieur Ahmed Demmani est entachée de vices et que ses
conclusions et son résumé sont nuls, en ce qu’il a outrepassé les limites de sa mission et a usurpé le role
du juge, et a statué sur des données juridiques et non techniques uniquement, et que 1'expertise est
entachée de partialité et de non-respect du cadre régissant sa mission, en ce que I'expert a jugé, statué et
tranché sur le point litigieux en disant que « la déchéance du droit sur la marque PRIMARK est encourue
par Monsieur Younes A. et par la société Just One, notamment pour les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la
classification de Nice des produits et services aux fins de ’enregistrement des marques, qui sont les
meémes classes pour lesquelles la marque PRIMARK a été enregistrée par la société Primark Holding, et il
aurait fallu dire Holdings, au niveau national et international », et que la signification du « jugement » de
I’expert est que le droit sur la marque PRIMARK est déchu non seulement a I’encontre du requérant,
mais aussi a I’encontre de la société Just One, pour laquelle aucune demande de déchéance n’a été
déposée, et que I’expert a ajouté que cette déchéance concerne un certain nombre de classes, mais
surtout les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services, ce qui implique
de déclarer nul le rapport d’expertise établi par Monsieur Ahmed Demmani et d’ordonner une nouvelle
expertise, étant donné que le fait que I’expert ait outrepassé la mission qui lui a été confiée constitue un
motif de nullité de 1’expertise ordonnée, ce qui ne justifie pas une contre-expertise mais plutét une
nouvelle expertise dans l’affaire. D’autre part, en parcourant le rapport d’expertise, il apparait que
I'expert n’a pas fait preuve d’impartialité dans le traitement des données et des documents du dossier,
notamment dans le langage qu'’il utilise pour aborder la position de chaque partie au présent litige.
Chaque fois que 1’expert mentionne un document du demandeur, il le fait d’'une maniéere et avec un
langage dévalorisant, comme c’est le cas lorsqu’il mentionne les attestations qui lui ont été fournies, dont
il a déclaré que le nombre « ne dépasse pas » sept, et lorsqu’il a précisé que 1'enregistrement de la
marque Primark par le demandeur « ne se limite » qu’a un enregistrement national, comme si
I'enregistrement national était illégal, insuffisant, non producteur d’effets et non probant de la propriété,
et il en est de méme lorsqu’il a considéré que 1’enregistrement de la demanderesse mentionne le Maroc
par l’abréviation MA, alors qu’il a critiqué certaines factures du demandeur car elles contiennent
I’abréviation de la marque PM, qui ne signifie pas nécessairement Primark. En plus de la contradiction de
I’expert qui considere que le défaut réside dans le fait de ne pas mentionner, par exemple, la marque
Primark sur une facture, et lorsque la marque est mentionnée sur une autre facture, il considere que le
défaut réside dans le fait de ne pas indiquer 1'origine du produit, et lorsque 1'origine du produit est
indiquée, il considere que la preuve du dédouanement n’a pas été fournie, et ainsi de suite. De plus,
I’expert n’a pas défini les limites de sa mission dans le domaine de la propriété intellectuelle et s’est
immiscé dans les domaines d’autres expertises techniques, en ce qu’il a adopté, dans I’'accomplissement
de la mission qui lui a été confiée, la démarche de 1’expert-comptable, de 1’expert fiscal, de I'expert
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douanier, de I’expert en matiére de concurrence et de concentration, et lorsqu’il a mentionné les factures
qui lui ont été fournies, il a délibérément indiqué que les bons de commande et les bons de livraison
n’avaient pas été fournis, comme s’il s’agissait d’'une expertise comptable qu’il avait I’habitude
d’effectuer, relative a un litige concernant la dette résultant de ces factures litigieuses entre les parties,
alors qu'’il s’agit des factures en tant que moyen de preuve de I'usage d’'une marque, et non en tant que
moyen de preuve d’'une dette litigieuse. En plus du fait que le demandeur dispose effectivement des bons
de commande et de livraison, il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de les produire car c¢’est lui qui a
fourni la facture apres avoir recu le produit et payé son prix, et que par conséquent, le litige ne concerne
en aucun cas la réception du produit ni le paiement de sa valeur, ce qui rend la démarche de 1'expert
illégale, car la facture acceptée est un moyen de preuve devant le tribunal, conformément a l’article 417
du Code des obligations et contrats, lorsqu’elle est contestée, alors que le dossier est exempt du moindre
soupcon de contestation. L’expert a également considéré que le fait que les documents de dédouanement
des marchandises objet des factures émises par des sociétés étrangeres n’aient pas été fournis était un
motif pour ne pas tenir compte de ces factures, alors qu’en plus du fait que le demandeur dispose des
preuves du dédouanement, le litige ne concerne pas une expertise douaniere qui nécessite 1’avis
technique de 1’expert sur la réalité du dédouanement, et la méme démarche de 1’expert lorsqu’il s’est
interrogé sur le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur grace a ces transactions, comme si I’expertise
qui lui a été confiée avait été ordonnée par la justice administrative dans le cadre d'une expertise fiscale
suite a un controéle fiscal sur la base d'une imposition d’office apres recalcul du chiffre d’affaires. De
méme, 'expert a adopté la méme démarche en endossant le role d’'un membre du Conseil de la
Concurrence pour affirmer que le demandeur ne détient pas une part de marché significative sur le
marché marocain, en déclarant a plusieurs reprises dans l’expertise que le commerce du demandeur
concernant la marque Primark « ne lui garantit aucune place sur le marché concerné en termes de
maintien d’'une part active sur le marché, et ne lui garantit pas de compétitivité dans les secteurs
protégés par la marque et pour lesquels elle a été enregistrée », et qu’en examinant les seuls documents,
qui ne sont pas contestés ni dans leur authenticité, il est prouvé que le demandeur utilise la marque
Primark de maniere réguliere et ininterrompue depuis 2012 jusqu’en 2021, et en réalité jusqu’a présent,
usage qui est prouvé par ’achat de produits et de marchandises portant la marque Primark en dehors du
Maroc, puis 'achat de produits et de marchandises portant la marque Primark au Maroc, la location de
locaux commerciaux pour commercialiser les produits portant la marque Primark, 1’achat de matériel
publicitaire et I'impression d’étiquettes de la marque, la création d'un site web pour la commercialisation
a distance des produits portant la marque Primark, 1’achat de matériel d’emballage et de
conditionnement pour les produits portant la marque Primark, les attestations de certains clients sur le
fait qu’ils ont acheté des produits portant la marque Primark, la présentation des tickets de caisse comme
I’exige la loi, prouvant la commercialisation de produits portant la marque Primark. D’autre part, il s’agit
d'une recherche et non d’une conclusion, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté, et ce que
I'expert a mentionné sous le titre de la différence entre les deux marques en termes d’enregistrement ne
concerne absolument pas une différence entre les deux marques, car I’enregistrement national a sa force
probante pour prouver la propriété de la marque, et il n’a pas moins de force que l’enregistrement
international pour étre mentionné par l’expert d’'une maniere dévalorisante et en disant que
I'enregistrement du demandeur ne se limite qu’a un enregistrement national, et ce que 1'expert a appelé
la différence n’est ni vrai ni pertinent dans ’affaire pour étre pris en compte dans une action en
déchéance du droit sur la marque. De plus, I’enregistrement international en date du 25 février 2014 n’a
pas été effectué par la demanderesse, la société Primark Holdings, mais par une autre société, différente
d’elle en termes de dénomination, d’adresse, de nature juridique et de siege social. Le demandeur a
fourni a I’expert une petite partie des factures d’achat de produits portant la marque Primark aupres de
sociétés marocaines, c’est-a-dire qu’il a seulement voulu prouver son usage de cette marque, et il est prét
a transporter un camion d’archives de factures prouvant 'usage de cette marque depuis plus de dix ans.
Ce que 'expert mentionne comme un certain nombre d’articles, défini dans cette conclusion comme un
article, représente en réalité des milliers de produits dont chaque type est désigné par « Un article » avec
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660 articles désignés, et non par le nombre de produits, c¢’est-a-dire que la facture mentionne un article
spécifique, comme un pantalon spécifique ou une chemise spécifique, et il est désigné comme un seul
article avec indication de sa quantité, du prix unitaire et du prix total du produit, ce qui signifie que
I'expert a délibérément minimisé le volume des produits dont certaines factures ont été fournies a titre
de preuve, pour affirmer qu’il s’agit d’'un pourcentage faible. L’expert a calculé le pourcentage de
produits portant la marque Primark par rapport au total des produits achetés, pour affirmer que ce
pourcentage est tres faible, c’est-a-dire que le pourcentage est faible par rapport aux autres produits,
alors qu’il n’est pas du tout tenu de calculer ce pourcentage, car il n'y a aucune utilité a comparer la
facture fournie par le demandeur concernant les produits achetés aupres de la société Kenza Fashion, qui
contient 100 % de produits portant la marque Primark, avec d’autres factures qui contiennent plusieurs
produits différents, dont I’expert a calculé le pourcentage de ceux relatifs a la marque Primark, et le
demandeur a prouvé 1'usage de la marque pendant des années sans interruption, et pour que 1'expert soit
certain que le dossier contient des preuves de 1'usage sérieux et ininterrompu de la marque Primark, il a
créé un nouveau critere que personne n’a jamais utilisé auparavant, ni dans la doctrine, ni dans la
jurisprudence, ni dans la 1égislation, que ce soit au Maroc ou dans tout autre pays du monde, qui définit
le critere de la part de marché et de la capacité a la maintenir, pour affirmer la preuve de 'usage d’une
marque donnée, et il n’a jamais prétendu détenir une part de marché importante pour étre confronté a un
tel critére, qui n’a aucun fondement légal, et il a méme nié au demandeur ce qu'il a appelé I'usage
« effectif », malgré toutes les preuves au dossier, ce qui constitue une falsification de sa part, et le
demandeur se réserve le droit d’engager les poursuites judiciaires appropriées. L’expert a également
mentionné certaines des factures fournies relatives a 1’achat de produits portant la marque Primark
aupres de sociétés marocaines, pour affirmer qu’elles ne concernent que six ans et qu’elles sont
caractérisées par une tendance dégressive, pour conclure en statuant sur le fait que cette exploitation
était « symbolique, occasionnelle et non continue ». Apres avoir mis de coté le critere quantitatif, le
demandeur affirme que les factures qu’il a fournies ne visaient qu’a prouver l’exploitation et sa
continuité, et que ces factures ne représentent pas 1’ensemble de ce que le demandeur commercialise en
matiere de produits portant la marque Primark, et que I’énorme quantité de produits a été considérée par
I'expert comme une exploitation symbolique, sans qu’il n’indique son fondement 1égal a cet égard, et sans
informer le tribunal de ce que les ventes devraient étre pour qu'il les considere comme une exploitation
non symbolique. Ce que I'expert a considéré comme le caractére occasionnel et non continu de
I’exploitation est également considéré comme une falsification punissable par la loi, au méme titre que sa
négation de 'usage effectif, comme il ’a répété dans la méme conclusion, car si la qualification de
l'usage comme non sérieux ou symbolique est discutable, sa décision sur le caractére non continu de
I’exploitation n’est rien d’autre qu’une falsification de sa part et une déformation des faits, compte tenu
de ce qu’il a mentionné dans son rapport concernant l’achat par le demandeur de produits portant la
marque Primark et leur commercialisation pendant toutes les années de 2012 a 2021, ce qui souléve la
question de la période discontinue pendant laquelle le demandeur n’a pas continué a exploiter cette
marque, a moins qu’il ne s’agisse d'une évaluation annuelle dont le demandeur n’a pas eu connaissance.
En ce qui concerne le fait que les factures fournies n’étaient pas accompagnées de bons de commande et
de livraison en tant que « moyens de preuve », ces factures ne sont pas contestées dans leur preuve,
étant donné qu’elles sont considérées comme acceptées et constituent donc une preuve d’'une part, et
étant donné que la pratique dans les transactions commerciales, et méme la jurisprudence elle-méme,
n’exige pas la production de bons de commande dans la preuve lorsque la facture a été acceptée ou
méme lorsqu’elle n’a pas été contestée. Quant aux factures émises par la société CTI IMPORT, qui a
indiqué que les produits achetés contiennent la mention « Divers articles PRIMARK », il s’agit d'une
mention vague qui ne précise pas les types d’articles contenus dans les copies de factures, alors que ce
qui compte, c’est que les produits portent la marque Primark, et I’expert n’a absolument pas mentionné
les classifications des articles dans les autres factures qui contiennent des informations sur ces produits,
ce qui signifie que ’expert recherche le moindre détail pour contester les documents du demandeur, et
en ce qui concerne la recherche sur les factures relatives aux produits que le demandeur a achetés a
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'étranger, en disant qu' »il n’y a aucun élément indiquant s’il s’agit de la marque PRIMARK enregistrée
au nom de Monsieur Younes A. aupres de ’'OMPIC, ou de celle enregistrée au nom de la société Primark
Holding, que ce soit... », cette question révele la conviction cachée de I’expert que tout produit portant la
marque Primark appartient nécessairement a la société étrangere, et que par conséquent, I’achat par le
demandeur de produits portant cette marque a I’étranger souléve la question de savoir laquelle des deux
marques est concernée, alors que le présent litige concerne une action en déchéance du droit pour non-
usage, et non une action en contrefacon relative a I'origine de la marchandise et a la question de son
authenticité. Par conséquent, il confirme que les produits provenant de I’étranger ont été fabriqués par
plusieurs sociétés dans différents pays spécialement pour lui, portant la marque qu’il a enregistrée et qui
lui appartient, ce qui impose de ne pas tenir compte du grave malentendu de 1'expert et de sa confusion
entre les procédures judiciaires relatives a la propriété industrielle. En adoptant la méme démarche que
I’expert en s’interrogeant sur les bons de livraison et les bons de commande pour les achats locaux, il a
reproché aux factures étrangeres fournies de ne pas étre accompagnées des documents de
dédouanement délivrés par I’Administration des Douanes, et la mauvaise foi de I’expert réside dans le fait
qu’il était tenu de demander au demandeur de lui fournir ces documents lors des réunions d’expertise s’il
les jugeait nécessaires, documents qui, premierement, ne sont pas nécessaires en principe car ces
factures ne sont pas contestées, et deuxiemement, le demandeur les possede et les fournira au tribunal.
L’expert a également exploité le fait que les factures relatives aux achats a I’étranger ne couvrent que
trois ans pour affirmer de mauvaise foi que depuis cette date, c’est-a-dire 2013, aucun document
prouvant 1’exploitation sérieuse et effective de la marque dans ce cadre n’a été produit, étant donné que
I'exploitation a été effectuée de maniere discontinue et occasionnelle et pendant une courte période, ce
qui I’a rendue insignifiante pour le marché sur lequel les produits concernés sont commercialisés et pour
lesquels la marque a été enregistrée. L’expert s’est limité a ces factures pour tirer sa conclusion, alors
qu'il n’est pas possible de compartimenter les documents du dossier pour tirer des conclusions hatives et
tronquées, car 'expert a affirmé que depuis 2013, aucun document prouvant 1’exploitation de la marque
n’a été produit, alors qu’il a mentionné des dizaines de factures qui contiennent des produits portant la
marque Primark, ce qui prouve le contraire de ce qu’il a affirmé, et prouve la réalité de 1'usage de la
marque Primark par le demandeur pendant toute la période de 2012 a 2021. De plus, le demandeur ne
discutera pas de ce que l'expert a créé comme critere de « part de marché » et de « part importante du
marché », car cela n’est prévu ni par la loi marocaine ni par la loi comparée, et car le demandeur n’a
jamais prétendu détenir une part importante du marché marocain, d'une part en raison de son incapacité
a le faire, et d’autre part car le fait de détenir une part de marché importante entrainerait I'intervention
du droit de la concurrence dans toutes les opérations de concentration économique, voire de cession de
la marque ou d’autorisation de l'utiliser, sous peine d’amendes de plusieurs milliards en cas de
réalisation sans autorisation préalable du Conseil de la Concurrence. Cette position de 1’expert n’est pas
seulement contraire a la loi, mais elle montre également que 1'expert traite les faits de I'affaire comme si
la marque Primark avait ses produits « originaux » de la société Primark Holdings a 1'étranger, et que si
ces produits étaient importés, on pourrait parler de commercialisation par le demandeur de produits
originaux, et que s’ils étaient achetés au Maroc, voire fabriqués au Maroc, cela ne prouverait pas 1'usage
des produits originaux, alors que le demandeur n’a jamais prétendu ni déclaré commercialiser des
produits appartenant a la demanderesse, mais qu’il commercialise plutét des produits portant la marque
qui lui appartient, une marque originale dont il se charge de commercialiser les produits portant cette
marque, sans aucun lien avec ce que la demanderesse commercialise dans les pays ou elle est implantée,
en s’appuyant sur un enregistrement légal. L’expert a également considéré les bordereaux de paiement
relatifs a ’achat de certains produits portant la marque Primark, qui prouvent 1’exploitation de cette
marque, comme de simples documents internes qui organisent la comptabilité financiere dans ses
relations avec les sociétés avec lesquelles elle traite et avec ’administration fiscale, alors que ces
documents prouvent que le demandeur, par I'intermédiaire de sa société, travaille a la commercialisation
d’une marque appelée Primark, mais l’expert est revenu pour dire que ces documents, que
I’administration fiscale peut utiliser, ne prouvent aucune transaction avec les clients, compte tenu de la
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question soulevée sur la possibilité que cette marque ne soit pas apposée sur les produits.

L’expert a également considéré les dix attestations fournies par le demandeur, émanant de personnes qui
achetent des produits portant la marque Primark ou qui voient son magasin, comme « insuffisantes »,
sans préciser le nombre qu'’il juge suffisant, et le fait que le demandeur ait produit certaines de ces
attestations visait a fournir une preuve supplémentaire de 1'usage, mais 1’expert, qui a imaginé des
criteres numériques sans les divulguer, a considéré ce qui a été fourni comme insuffisant, comme si le
dossier de l'affaire était dépourvu de toute preuve a I’exception de ces attestations. De plus, I’expert a
introduit un nouveau critere qu’il a appelé « I'usage sérieux » que le demandeur n’a pas pu prouver,
comme si I'usage de la marque se divisait en un usage sérieux et un autre mauvais, loin de ce que le
législateur a exigé comme usage sérieux et ininterrompu, ce qui impose d’écarter les critéres de 1'expert
qui sont illégaux et incorrects, et dans lesquels il a répété son critére innovant de la part de marché et de
la garantie de la compétitivité. L'expert a également considéré que les tickets de caisse qui lui ont été
fournis sont peu nombreux par rapport a 12 ans, alors que les tickets fournis, au nombre de 1804, ne
concernent que neuf ans et non 12, comme l’expert lui-méme 1'a détaillé, et ces tickets contiennent une
indication claire des produits concernés portant la marque Primark, et méme en supposant que le
demandeur ne dispose que de ce nombre de tickets, ils prouvent la commercialisation par le demandeur
de centaines de produits chaque année, étant donné que chaque ticket contient plusieurs produits, ce qui
constitue une exploitation réelle et sérieuse de la marque, mais 1’expert a ajouté que ces tickets ne
contiennent aucun élément prouvant clairement que les marchandises qu’ils contiennent portent la
marque Primark, alors que le 1égislateur a obligé les commercants, en vertu de la loi sur la protection du
consommateur, a fournir au client un ticket de caisse prouvant les produits qu’il a achetés, ce qui signifie
que le client est le juge et celui qui est concerné par le ticket, car il n’est pas possible de donner a un
client un ticket contenant des produits autres que ceux qu’il a effectivement achetés, sinon il ne
I'acceptera pas et demandera a le modifier, ¢’est-a-dire qu’il n’est pas possible de donner a un client qui a
acheté des produits au centre commercial Carrefour un ticket de caisse indiquant qu’il a acheté des
produits au centre commercial Marjane, par exemple. Quant a ce que I’expert a ajouté en disant que ces
tickets ne prouvent pas que les produits achetés portent la marque Primark, personne d’autre n’a fait une
telle découverte avant lui, et ce que nous recevons quotidiennement en tant que clients du centre
commercial X comme ticket de caisse qui indique 1’achat de lait, de sucre, d’huile et de chocolat, oblige le
centre commercial a confirmer I’authenticité de ce ticket et le fait que les produits achetés portent les
noms de marque qu'il contient, afin de vérifier que ces produits sont bien ceux qui ont été effectivement
achetés, dans le but d’exercer le droit de rétractation, d’échange ou d’actions en dommages et intéréts,
par exemple. Les conclusions absurdes, illogiques et illégales de I’expert ont obligé le demandeur a y
répondre. De plus, I'expert s’est méme immiscé dans la procuration accordée par le demandeur a la
société lui appartenant, Just One, pour I'usage de la marque Primark qui lui appartient, et a considéré
cette procuration comme des actes préparatoires qui ne montrent pas l’exploitation sérieuse de la
marque, alors que cette procuration a un aspect juridique non technique qui ne fait pas partie des points
de l'expertise. En plus du fait que I'origine des produits exposés dans le magasin n’est pas contestée, le
demandeur réaffirme que l’action concerne la question de I'usage et non une action en contrefagon, ce
qui fait que la critique de I’expert sur la facade du magasin releve de sa démarche absurde. L’expert a
également considéré I'image contenant I’adresse de la boutique en ligne qui indique la commercialisation
de produits Primark comme étant plus liée au magasin qu’a I’exploitation sérieuse de la marque Primark,
alors qu’il s’agit d’'une boutique en ligne appartenant au demandeur qui utilise comme adresse le nom de
la rue Kids Avenue et qui se charge de commercialiser les produits portant la marque Primark, mais
I'expert, en cherchant dans les moteurs de recherche I'’enregistrement de la demanderesse aupres de
I’OMPI, n’a pas voulu consulter la boutique en ligne pour constater I'usage et la commercialisation des
produits portant la marque Primark, mais il 1’a fait avec certitude, ce qui I’a amené a formuler des
critiques qui n’ont aucun lien avec le sujet, comme c’est le cas pour le chiffre d’affaires et le nombre de
visiteurs de la boutique en ligne. Pour ces motifs, il demande principalement de déclarer nul le rapport
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d’expertise établi par Monsieur Ahmed Demmani et de statuer en sa faveur conformément a ses
conclusions d’appel, et subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise, et de déclarer
subsidiairement irrecevable le rapport de ’expert Monsieur Ahmed Demmani et de statuer en sa faveur
conformément a ses conclusions d’appel, et subsidiairement d’ordonner une contre-expertise, tout en
réservant le droit du demandeur de déposer ses conclusions a la lumiére de ses résultats.

A la méme audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a déposé des conclusions
d’approbation du rapport d’expertise, dans lesquelles elle a soutenu que le rapport d’expertise remplit
toutes les conditions de forme et de fond pour la validité de 1’expertise, et qu'’il est précis et exact,
respectant la loi 97-17 relative a la propriété industrielle. De plus, la conclusion du rapport sur la
détermination de 1’exploitation de la marque objet de l'instance est conforme au jugement attaqué et a
ses moyens de défense, et elle ne peut donc que demander d’approuver le rapport d’expertise de
Monsieur Ahmed Demmani et de confirmer le jugement de premiere instance en ce qu'’il a déclaré la
déchéance du droit du requérant sur la marque PRIMARK.

Attendu que 'affaire a été inscrite au role de 1’audience du 15 novembre 2022, Maitre Khiyat, remplagant
Maitre Haihi, et Maitre Salouk, remplacant Maitre Jnah, ont comparu et ont demandé ensemble un délai
supplémentaire, il a été décidé de considérer I'affaire en état et elle a été mise en délibéré pour que la
décision soit rendue a I’audience du 29 novembre 2022.

Cour d’appel
Attendu que la demanderesse a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus.

Attendu que la Cour d’appel de commerce de Casablanca a ordonné une expertise pour vérifier 'usage et
I’exploitation par le requérant de la marque PRIMARK enregistrée auprés de I’'OMPIC sous le numéro
127990 en date du 7 janvier 2010 pour les classes 3, 16 et 39, expertise dans laquelle Monsieur Ahmed
Demmani a conclu que le requérant, depuis I’enregistrement de ladite marque, ne 1’a pas exploitée, et
que tous les documents proviennent d’une société étrangere qui importait des marchandises portant la
marque de la demanderesse depuis leurs pays d’origine, c’est-a-dire le nord de I’'Europe, et que par
conséquent, I'importation de marchandises par un tiers ne constitue pas une preuve d'usage sérieux de la
marque enregistrée par son propriétaire, usage qui justifierait de lui accorder la protection 1égale des
marques, et qu’en se référant aux magasins appartenant a des tiers et portant la marque Primark sur leur
fagade commerciale, il ne s’agit que d'une appellation supplémentaire au logo Kids Avenue.

Attendu que, conformément au rapport d’expertise, la demande de la demanderesse visant la déchéance
des droits du requérant sur la marque PRIMARK en raison du non-usage pendant plus de cing ans apres
son enregistrement aupres de 'OMPIC dans les classes 3, 16 et 39 est une demande fondée, dés lors qu'il
est établi, selon les premier et troisieme alinéas de l’article 163 de la loi numéro 97-17, telle que modifiée
et complétée par les lois 13-23 et 31-05, que toute personne intéressée, méme un simple concurrent
souhaitant exploiter la marque seul, peut demander la déchéance du droit a I’encontre du propriétaire de
la marque par voie judiciaire s’il n’a pas, pour des motifs 1égitimes, fait un usage sérieux de la marque
pour les produits ou services couverts par 1’enregistrement pendant une période ininterrompue de cing
ans, et que 1'usage sérieux signifie que le propriétaire de la marque doit promouvoir, commercialiser et
proposer a la vente sa marque sur le marché marocain pendant cinq années consécutives pour les
produits ou services concernés par l’enregistrement, et que la preuve de I’exploitation incombe au
propriétaire de la marque dont la déchéance du droit est demandée, ce qui a été constaté a compter de la
date d’enregistrement de la marque, et que par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir du droit
exclusif d’exploiter la marque objet de I'instance.

Attendu que les factures de commercialisation de ses produits invoquées par le requérant ne lui sont
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d’aucune utilité en I’espece, car les factures produites ne constituent pas une preuve de 1'usage sérieux
de la marque par ce dernier apres son enregistrement, et que les documents produits pour prouver
I'entrée de marchandises portant ladite marque concernent d’autres sociétés, et que par conséquent, le
propriétaire de la marque en ’espéce n’a pas pu prouver l’exploitation conformément aux dispositions du
cinquiéme alinéa de I'article 163 de la loi numéro 97-17, qui a inversé la charge de la preuve et a confié
la tache de prouver I'usage sérieux de la marque pour ce qui est couvert par 1'enregistrement pendant
une période ininterrompue de cing ans a compter de la date d’enregistrement au propriétaire de la
marque dont la déchéance du droit est demandée.

Attendu qu'il convient, compte tenu de ce qui précede, de rejeter 1’appel pour absence de motifs valables
et de confirmer le jugement attaqué pour sa conformité au droit en ce qu’il a statué.

Attendu qu'il convient de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence
des parties,

En la forme : L'appel a été déclaré recevable.

Au fond : Rejette I'appel et confirme le jugement attaqué, avec maintien des dépens a la charge du
requérant.
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