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La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par 1'Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d'une opposition a I’enregistrement d’une marque.
La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs a la similitude entre les
marques en cause et au risque de confusion dans 1’esprit du public. Elle a procédé a une comparaison des
marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence
entre elles.

Apres un examen comparatif des marques en litige, a savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE
MARRAKECH », la Cour a conclu a l'existence de différences significatives écartant tout risque de
confusion dans I'esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique :
la composition des mots differe, I'une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l'article défini
« THE », I'autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme
« MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et
du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, 1'une étant intégrée dans un rectangle
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sans couleur grise, et ’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes.

Par conséquent, 1’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de
confusion ou d’association erronée dans 1’esprit du public quant a I’origine des produits ou services.

La Cour d’appel a, des lors, confirmé la décision de 1’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale rejetant ’opposition a I’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la
décision de 1'Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale.
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Version francaise de la décision

Apres délibérations conformément a la loi,

En date du 25/04/2016, la société (R), par le biais de son mandataire, a interjeté appel contre la décision
n° 243/2015 rendue par 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, statuant sur le
rejet de 1'opposition n° 6125 et I’enregistrement de la marque M/AVENUE, objet de la demande
d’enregistrement, opposition introduite par la requérante, titulaire de la marque THE AVENUES, aupres
dudit office, par I'intermédiaire de son mandataire, la société (S) et Associés, a I’encontre de la demande
d’enregistrement de la marque M/AVENUE enregistrée sous le numéro 161087.

En la forme :

Considérant que la requéte d’appel a été présentée conformément aux exigences formelles prévues par la
loi, il convient de la déclarer recevable en la forme.
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Au fond :

Les faits, tels qu’ils sont exposés dans la requéte d’appel, révelent que la requérante est titulaire de la
marque THE AVENUES enregistrée aupres de 1’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale sous le numéro 159387 en date du 29/04/2014, enregistrement qui protege les produits et
services classés dans les classes 36 et 37 de la classification internationale de Nice. Elle a été surprise de
constater que l'intimée a déposé, en date du 14/08/2014, une demande d’enregistrement de la marque
M/AVENUE aupres de I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous le numéro
161087, visant a protéger les mémes produits et services dans la méme classe 36 que la marque de la
requérante. Cette derniére a introduit une opposition aupres de l'office afin d’empécher cet
enregistrement. A 'issue de la procédure, le directeur de l’office a rendu une décision rejetant
I'opposition de la demanderesse et enregistrant la marque M/AVENUE.

Moyens de l’appel :

L’appelante fonde sa demande, en premier lieu, sur le fait que, contrairement a ce qui est énoncé dans
les motifs de la décision de 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, une simple
comparaison entre les marques en litige révele clairement que les deux marques contiennent six lettres
principales communes, a savoir A, V, E, N, U et E, se lisant en anglais AVENUE, mot qui constitue le
coeur des deux marques. L'intimée aurait cherché a dissimuler la reproduction de la marque de la
requérante en ajoutant la lettre M au début du mot et en supprimant la lettre S a la fin. La similitude
entre les marques est évidente, et le public serait inévitablement induit en erreur, d’autant plus que les
deux marques seraient proposées sur le marché pour les mémes produits et services, dans les mémes
points de vente cote a cote, ce qui aggraverait le risque de confusion dans l’esprit du public,
contrairement a ce qui a été retenu dans la décision attaquée en appel. Au lieu de considérer les
similitudes susmentionnées, la décision de I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
s’est concentrée sur les éléments de divergence, pourtant mineurs, en violation manifeste de la
jurisprudence établie au Maroc et a 1’étranger en matiere de reproduction partielle et de contrefacon.
Dans le cas d’espéce, I'appréciation de 1'acte de contrefacon doit se fonder sur les éléments de similitude
entre la marque originale et la marque reproduite, et non sur les éléments de divergence. Le cceur des
deux marques est constitué, comme indiqué ci-dessus, du mot AVENUE. L’utilisation de ce mot par
I'intimée comme axe et noyau de sa marque constitue I’appropriation d’'un élément essentiel de la
marque de I’appelante, THE AVENUES. L’ajout de la lettre M au début du mot et la suppression de la
lettre S a la fin ne constituent pas une différence permettant de considérer que la marque de I'intimée ne
constitue pas une contrefagon de la marque de la requérante, contrairement a ce qui est énoncé dans la
décision attaquée. La modification mineure apportée par l'intimée a la marque de 1’appelante n’a eu pour
but que de dissimuler et d’éloigner le soupgon de contrefagon.

En second lieu, la décision attaquée en appel a déclaré que la marque de la requérante se trouvait dans
un espace noir, alors que le certificat de la marque délivré par le méme office indique que la couleur
dominante de la marque est le gris. Cela prouve que 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale n’a pas examiné suffisamment les documents du dossier et a dénaturé les faits. L’erreur
dans le moindre détail d’'un élément de la marque est susceptible d’influencer la décision rendue.
L’élément de couleur n’est pas un détail, mais un élément déterminant dans le domaine des marques,
comme en témoigne sa mention expresse dans les demandes d’enregistrement et dans les certificats
extraits du registre national des marques. La décision attaquée a donc dénaturé les faits et doit étre
annulée et infirmée pour ce motif au moins. Bien qu’elle ait dénaturé les faits, ’appelante a estimé
nécessaire de le mentionner incidemment en raison de son importance. Malgré I'inexactitude des motifs
susmentionnés, la décision a reconnu la prédominance de dessins et de formes géométriques similaires,
tels que le rectangle, dans les deux marques en litige, qui sont donc considérées comme des signes
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figuratifs. Toutefois, elle a évité de comparer les marques sous cet angle, préférant s’attarder sur des
détails précis qui ne sont pas techniquement pertinents dans le domaine de la marque verbale associée a
des éléments distinctifs figuratifs, comme c’est le cas en 1’espéce.

En effet, et en lien avec ce qui précede, la contrefacon par imitation peut étre établie si une marque
seconde contrefaisante utilise une composition proche de celle de la marque originale, que ce soit en
termes d’apparence, de sens, d’idée sous-jacente ou de suggestions. Dans le cas d’'une marque composée
d’'un signe figuratif, comme en l’espéce, 'imitation est établie si I'impression générale produite par
I'observation de la marque imitée est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du client moyen,
normalement avisé, en I'absence de la marque originale. La confusion peut méme survenir en présence
des deux marques cote a cote, le client pouvant acquérir le produit contrefaisant en croyant acquérir le
produit original, notamment lorsqu’il s’agit de produits similaires ou identiques, comme en I’espece. La
jurisprudence considére que lorsque la marque est visuelle, comme en l’espece, le critére de la
contrefacon par imitation réside dans I'image générale de la marque objet de la comparaison, afin de
déterminer si les caractéristiques essentielles ou 1’aspect général de la marque ont été imités de maniere
a produire la méme impression et le méme effet sur le public. L’élément d’imitation revét un caractere
subjectif, et le juge, dans l'exercice de son pouvoir d’appréciation lors de la comparaison des marques en
litige, se place dans la position du consommateur victime de la tromperie pour déterminer comment il
prend sa décision.

L’'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a motivé sa décision par le fait que la
différence réside également dans la prononciation et I’audition des marques. La prononciation du mot

5sudl en caractéres arabes dans la marque de l'appelante differe de la prononciation de AVENUE en

anglais dans la marque de l'intimée. Or, ;suif est simplement le pluriel de AVENUE en anglais. L’origine

des deux mots étant 1’anglais, 1'utilisation par la requérante du méme mot dominant dans les deux
marques en litige, écrit en caractéres arabes, et la prononciation du mot en arabe ne peuvent étre
considérées comme un élément de divergence. Ce qui importe, c¢’est 1'origine anglaise commune des deux
marques, et non la déclinaison arabe propre a la marque de la requérante.

Par conséquent, I'appelante demande I’annulation de la décision n° 234/2015 rendue par 1’'Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, statuant sur 1’opposition n°® 6125, en toutes ses
dispositions. Apres avoir statué au fond, elle demande a nouveau que I'opposition n° 6125 soit déclarée
recevable, afin de refuser I’enregistrement de la marque M/AVENUE enregistrée par I'intimée sous le
numéro 161087 en date du 15/07/2014 et de rejeter I'enregistrement de cette méme marque au registre
national des marques tenu par 1’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, et de
condamner le directeur dudit office a enregistrer I'opposition susvisée, et de déclarer nulle et non avenue
la demande d’enregistrement de la marque M/AVENUE déposée par l'intimée sous le numéro 161087 en
date du 15/07/2014, avec radiation dudit enregistrement du registre national des marques tenu par
I’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, et de condamner l'intimée aux dépens.
L’appelante a joint a sa requéte une copie de la décision, un accusé de réception de la notification, un
certificat d’enregistrement de la marque de la requérante, un certificat d’enregistrement de la marque de
l'intimée, et une copie d’une page du livre de la propriété industrielle et commerciale.

L’affaire ayant été portée a I’audience du 23/11/2016, il a été indiqué dans la réponse du curateur que
I'adresse de la société intimée était inconnue. Le dossier a donc été mis en délibéré pour que la décision
soit rendue a 'audience du 21/12/2016.

Cour d’appel :
Considérant que, contrairement a ce que soutient I’appelante, une comparaison entre la marque de la
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requérante THE AVENUES et la marque de l'intimée M AVENUE MARRAKECH révele une différence
significative entre elles, écartant tout risque de confusion ou d’erreur dans l’esprit du public quant a
l'origine des services de chacune des parties au litige. Cette différence significative se manifeste tant au
niveau des mots composant chaque marque, que de la prononciation des marques, et du cadre dans
lequel la marque de 1'appelante est insérée, a savoir un rectangle sans couleur grise, contrairement a la
taille du rectangle de couleur rouge dans lequel est insérée la marque M AVENUE MARRAKECH.
L’'impression générale qui se dégage de 1'observation de la marque de 1’appelante est totalement
différente de celle qui se dégage de la marque de 'intimée. Par conséquent, la décision de I’organe
chargé de la propriété industrielle rejetant 1’opposition a 1’enregistrement de la marque M AVENUE
MARRAKECH est fondée et ne viole aucune disposition légale. Elle est diment motivée et il convient de
rejeter I'appel interjeté a son encontre.

Considérant qu'il convient de condamner I’appelant aux dépens.
Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,

En la forme : Déclare 'appel recevable.

Au fond : Le rejette et laisse les dépens a la charge de ’appelant.

Rejet de l'opposition a I'enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans I’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016)

8/8


https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/rejet-de-lopposition-a-lenregistrement-de-marque-insuffisance-des-similitudes-dans-lappreciation-du-risque-de-confusion-ca-com-casablanca-2016/

