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Cour d'appel de Litge, 7d Ch,, 20-03-2013 R
2016/RG[1266 - CATERPILLAR/CLOHSE GROUP/ ... n* d'ordre s -‘5! i

EN CAUSE DE :

1. CATERPILLAR Inc., société de droit américain (Etat de Delaware), dont le sigge
social est établi aux Etats-Unis d’Amérique, Adams Street, Peorfa, 100 N.E., 61629
ILLINOIS (U.5.A)),
partie appelante,

représentée par Mafitres CORNU Emmanuel et DE GRYSE Erlc, avocats 3 1050
BRUXELLES, avenue Louise, 149 bte 20

CONTRE :

1. CLOHSE GROUP LUX GmbH, société privée a responsabilité limitée de droit
Luxemhbourgeois, dont le sidge social est établi au GRAND DUCHE DU
Luxembourg, Duarrefstrooss, 59, 9964 HULDANGE,

partie intimée,

2. CLOHSE J.P. UND SOHNE S.P.R.L., dont le si2ge social est établi 3 4780 SANKT
VITH, Middelweg, Crombach, 18, inscrite 4 la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0426,728.536,

partie intimée,

3, CLOHSE GROUP S.P.R.L,, dont le siége social est établi 4 4780 SANKT VITH,
Middelweg, Crombach, 10, {liquidée le 23 juin 2016 {publication au Moniteur
Belge du 8 juillet 2016)

partie intimée,

parties intimées représentées par Maitres FROIDBISE Geoffrey et MAEYAERT
Paul, avocats & 1000 BRUXELLES, avenue du Port, 86C bted14

Vu les feuilles d’audiences des 13.12,2016, 16.01.2018, 23,01,2018, 20.02.2018,
06.03.2018 et de ce jour
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Couv d*appel de Liége, 7d Ch., 20-03-2018 -
2016/RG/1286 - CATEAPILLAR/CLONSE GROUPY... w dordre: o &

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Vu la requéte déposée le 3 novembre par laquelle la société de drolt américain
CARTEPRILLAR Inc {ci-aprés « CATERPILLAR ») interjette appel d'un Jugement
rendu par le tribunal de commerce de Lidge, division Ligge, en date du 28 juin
2016.

Vu ies conclusions et dossiers des parties,

Antécédents et objet de I'appel

L'objet du litige et les clrconstances de la cause ont été correctement relatés par
le premier juge, a exposé duguel la cour se référe.

Il suffit de rappeler que par citation du 15 septembre 2015 et conclusions du 19
lanvier 203.6, CATERPILLAR demande de ;

- Constater qu'en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits,
notamment les machines, qu’elles Importent, mettent sur le marché,
offrent en vente et distribuent, les intimées créent un risque de confusion
avec la marque « CAT » de Caterplllar, portant alnsi atteinte aux droits
exclusifs de Caterpillar sur sa marque « CAT» faisant l'oblet des
enregistrements Benelux n® 0048253 et 0316078 au sens de |'article 2.20, §
1, b) deia CBP);

- Constater qu’en falsant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits,
notamment les machines, gu'elles Importent, mettent sur le marché,
offrent en vente et distribuent, les intimées tirent indlment profit du
caractére distinctif et de la renommée de la marque « CAT » et portent

[y

préjudice a son caractére distinctif, portant ainsi atteinte aux drolts
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Cour d'appel de Lidge, 7d Ch., 20-03-2018 “ -
2016/RG/1286 - CATERPILLAR/CLOHSE GROUP/... n* dordre: -2 /i “

exclusifs de Caterpillar sur sa marque « CAT» faisant I'objet des
enregistrements Benelux n” 0048253 et 0316078 au sens de |'article 2.20, §
1, ¢} de la CBPi;

- Ordonner aux intimées de cesser tout usage au Benelux du sighe
« TIGERCAT » sous peine d’une astreinte de 1,000 € par fait unique d'usage
et notamment par usage unique — y compris dans la publicité ou sur
internet — ou par jour oll cet usage serajt constaté dans les huit jours de la
signification du jugement & intervenir et sous peine d'une astreinte de
500.000 € par machine ou autre produit qu'elles offriralent en vente,
vendraient, importeraient ou exporteraient sous le signe « TIGERCAT » &
compter d'un délal de huit (8) jours aprés la signification du jugement 2
intervenir ;

- Condamner les intimées aux dépens, en ce compris Vindemnité de
procédure.

Par décision du 28 juin 2016, le premier juge dit les demandes recevables mais
non fondées et condamne CARTERPILLAR aux dépens liquidés pour les parties
Intimées 3 1.440 €,

Relevant appel de ce jugement, CARTERPILLAR demande de :

» Dire I'appel recevabie et fondé ;

» En conséquence, mettre & héant le jugement dont appel sauf en ce qu’if a
déclaré laction de l'appelante recevable et s’est déclaré compétent
territorialement pour en connaftre ;
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- Constater qu’en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les
produits, notamment les machines, gu’elles importent, mettent sur le
marché, promeuvent, offrent en vente et distribuent, les intimées
tirent indOment profit du caractere distinctif et de la renommée de la
marque « CAT » de {'appelante et portent préjudice & son caractére
distinctif et portent en conséquence atteinte au sens de I"article 2.20,
§1%, c) de la CBP! aux enreglstrements Benelux n° 0048253 et
0316078 de la marque « CAT » de I"appelante ;

- Constater gu’en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les
produits, notamment les machines, qu'elies importent, mettent sur le
marché, promeuvent, offrent en vente et distribuent, fes intimées
créent un risque de confusion avec fa marque « CAT » de ['appelante
et partent en conséquence atteinte au sens de 'article 2.20, § 1%, b)
de la CBPI aux enregistrements Benelux n® 0048253 et 0316078 de la
margue « CAT » de V'appelante ;

- Ordonner aux intimées de cesser tout usage au Benelux du signe
« TIGERCAT » pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y
compris dans le secteur forestier sous peine d’une astreinte de 1,000
€, par falt unique d’usage et notamment par usage unique — y
compris dans la publicité ou sur internet — ou par jour oli cet usage
serait constaté dans les hult jours de la signification de l'arrét a
intervenir et sous peine d'une astreinte de 500.000 € par machine ou
autre produit qu’elles offtiralent en vente, vendraient, importerajent
ou exporteraient sous le signe « TIGERCAT » a compter d'un délai de
hult jours a dater de fa signification de |"arrét & intervenir ;

- Condamner les Intimées solidairement aux dépens des deux instances
liquidés comme suit :
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Couy é'appe] de Lidge, 7d Ch., 20-03-2018 T
2016/RG /1286 - CATERPILLAR/CLOHSE GROUPY... n® d'erdre: A4

s Dépens de premiére instance :
Frais de citation : 1.423,56 €
Indemnité de procédure : 1,440,00 €
e Dépens d’appel :
Mise au rble requéte d'appet : 210,00 €

Indemnité de procédure d'appel : 1.440,00 €

Les parties intimées demandent :
A titre principal :

- De déclarer 'appel non fondé, et par conséquent de confirmer le
jugement entrepris ;

- De déclarer la demande de CATERPILLAR non fondée ;

- Condamner CATERPILLAR au paiement des frais et dépens de la
présente procédure, en ce compris lindemnité de procédure, fixée a
12.000 € pour la procédure d’appel ;

A titre subsidlaire :

- De plafonner le montant des astreintes exigibles & un maximum de
25.000 € pour les faits uniques d’usage et 3 50.000 € par machine
vendue ;

- De dire pour droit que Pordre de cessation n’entrera en vigueur qu’a
la suite d’un délai de neuf mois & compter de la sighification du
Jugement a intervenir ;

- De dire pour droit que lordre de cessation sera limité & |'usage du
signe « Tigercat » en tant gue marque,
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Cour d'appel de Litge, 7d Ch., 20-03-2018 -
2016/RG/1286 - CATERP|LLAR/CLOHSE GROUR/.,, n* diordra: Y o

Discussion.

Le cadre normatif et jurisprudentiel

Il résulte de I'article 2,20 CBPI que ; « Le droit exclusif a la margue permet a son
titulaire d’interdire & tout tiers, en Fabsence de son consentement :

- de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique a sa
margue {Benelux ou communautalre, selon le cas) pour des produits
ou des services identiques a4 ceux pour lesquels celle-ci est
enregistrée {CBPI, art, 2.20, al. 1, a ; Régl. CTM, art, 9, al. 1, a). Il s'agit
13 de la protection de la fonction d’origine de la marque, assurée
traditionneliement par la Convention Benelux et que la directive
d’harmonisation et te réglement CTM considérent également comme
fondamentale. En cas d'identité des signes et d'identité des pfoduits
ou services, la protection est absolue : pas besoin de prouver un
risque de confusion ;

- de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe pour lequel, en
raison de son Identité ou de sa simllitude avec la marque et en ralson
de Fidentité ou de la similitude des produits et/ou services couverts
par la marque et le signe, il existe, dans I'esprit du public, un risque de
confusion qui comprend le risque d'assoclation entre le signe et la
margue (CBPL, art, 2.20, al. 1, b ; Régl. CTM, art. 9, § 1, b). [l s’aglt la
également de fa protection de la fonction d'origine de la marque ;

- de faire usage, dans la vie des affalres, d’'un signe Identique ou
similaire & la marque pour des produits et/ou services qui ne sont pas
similaires 3 ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque
cette margue jouit d’une renommée a Pintérieur du territoire Benelux
ou de I'Union européenne, selon le cas, et que F'usage du signe sans
juste motif tire indlment profit du caractdre distinctif ou de la
renommée de la margue ou leur porte préjudice (CBPY, art. 2.20, al. 1,
c ; Régl CTM, art. 9, § 1, ¢). Clest la protection de la fonction
économique de la marque, au-dela de la régle de la spécialité, que la
directive d’harmonisation autorisa les Etats & accorder au seui profit
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Cour d’appel de Lidge, 7d Ch., 20-03-2018 oy
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des margues renommées (Dir., art. 5, § 2);-~s'agissant de la marque
Benelux,

- de faire usage d'un signe a des fins autres que celles de distinguer les
produits et/ou services, lorsque I'usage de ce signe sans juste motif
tire indment profit du caractére distinctif ou de la renommée de la
marque Benelux ou leur porte préjudice. C'est le second cas de
dépassement de la régle de la spécialité, que la Directive 89/104/CEE
autorisa les Etats a accorder. I n'est pas nécessaire Ici que Fusage soit
effectué dans la vie des affaires ni que la marque soit renommée., il
n'est pas non plus requis d'établir un risque de confusion »
(Kaesmacher, D., « Drolts inteliectuels », Rép. not.,, Tome li, Les biens,
Livre 5, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 77).

Les produits et les services doivent &tre désignés en termes précls et autant que
possible en utilisant les termes de la classification Internationale prévue par
I'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, En tout cas, les produits et les services
doivent étre groupés selon les classes et dans |'ordre de celles-ci dans ladite
classification. On notera aue cette classification est sans valeur juridigue,
notamment pour apprécier la similitude entre les produits et/ou les services. Elle
a un but pratique, celui de faciliter les recherches (Kaesmacher, D., ep. cit.,, n° 69).

Il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit,
sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde mais aussi
lorsque, considéré dans son ensemble, le signe rectle des différences s
insighifiantes qu’elles peuvent passer inapergues aux yeux d'un consommateur
movyen. La perception d'une Identité entre le signe et la marque doit &tre
appréciée globalement dans le chef d’'un consommateur moyen qui est censé
&tre normalement Informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, a I'égard
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Cour d*appel de Litge, 7d Ch,, 20-03-2618 s
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d’un tel consommateur, le signe produit une impression d’ensemble (ibidem, n°
58).

En ce gui concerne la notion de risque de confusion, « Au Benelux, pendant de
nombreuses années, le critére d’appréciation de la ressemblance entre les signes
fut le critére du risque d'association, énoncé par la Cour de justice Beneluy, dans
son arrét Julllan ¢/ Verschuere du 20 mai 1983 sur un renvoi préjudiciel de la
Cour de cassation belge, en ces termes : “il y a ressemblance entre tune matrque
et un signe lorsque, compte tenu des particularités de Fespéce, notamment du
pouvoir distinctif de la marque, la marque et le sighe considérés en soi et dans
leurs rapports mutuels, présentent sur [e plan auditif, visuel ou conceptuel, une
similitude de nature & établir une association entre le signe et fa marque”.

La Directive 89/104/CEE (remplacée par la Directive 2008/95/CE), a intraduit le
critére du “risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la
marque antérieure”. Pendant quelgques années, |'on a considéré au Benelux que
ce critére permettait de continuer a utiliser F'ancien critéere du risque
d’association tel qu’interprété dans 'arrét Jullien précité. Depuis Parrét Sabel ¢/
Puma de la Cour de justice des Communautés européennes, il est devenu clalr
que cetie thése devait étre abandonnée comme |'a confirmé ensuite la Cour de
Justice Benelux, ce que respectent les juges du fond. La Cour de justice des
Communautés européennes a en effet jugé, dans son arrét Sabel, que le critére
du “risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque
antérieure” contenu dans la Directive, devalt étre interprété en ce sens que ia
simple assoclation entre deux margues, que pourrait faire le public par le biais de
la concardance de leur contenu sémantique, ne suffisait pas en elle-méme pour
conclure & l'existence d’'un risque de confusion. D'oll la décision de modifier
I'ancienne loi uniforme pour &tre encore plus proche du texte de la directive
89/104/CEE (devenue Dir, 2008/95/CE)

().

Le risque de confusion inclut 3 la fols le risque de confusion “directe”, c'est-a-dire
lorsque le public confond le signe et la marque en cause, mais aussi fe risque de
confusion “indirecte”, c'est-a-dire lorsque le public fait un Hen entre les titulaires
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des marques respectives, eh ce sens que le public peut croire que les produits ou
services en cause proviennent de fa méme entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises lides économiquement.

Pour apprécier le risque de confusion, il faut procéder 3 une appréciation globale
et tenir compte de tous les facteurs de l'espéce, notamment le caractére
distinctif de la marque antérieure et I'existence de famille de margues. Selon la
Cour de justice de I'Union européenne, cette appréciation globale implique une
certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la
simllitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible
degré de similitude entre les produits ou services peut étre compensé par un
degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. £n outre,
I'appréciation globale implique qu'il faut avoir égard a la perception du
consommateur moyen des prodults ou services en cause, lequel pergoit
normalement la marque comme uh tout et ne se livre pas a un examen des
détalls, Par ailleurs, pour apprécier le degré de similitude existant entre les
marques concernées, if convient de déterminer leur degré de similitude visuelle,
auditive ainsi gue conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer I''mportance qu'il y a
lieu d’attacher 3 ces différents éléments, |e tout en tenant compte en particulier
des éléments distinctifs et dominants des marques en présence. En régle
générale, le publlc ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une
marque complexe comme étant IPélément distinctif et dominant dans
I'impression d’ensemble produite par celle-ci. Lorsque des marques sont
phonétiquement et visuellement similaires, elles sont globalement simifaires sauf
it v a des différences conceptuelles importantes. De telles différences sont
susceptibles de neutraliser des ressemblances auditives et visuelles pour autant
gu'au moins 'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une
signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la
saisir directement » (ibidem).

Pour savoir sl des produits sont identigues ou similaires, « [l convient de
comparer I'ensemble des produits et des services revendiqués par la margue
demandée et I'ensemble des prodults et des services pour lesquels la margue
antérieure a été enregistrée,
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- Notion de produits Identiques

Pour savoir si des produits sont identigues, on peut appliquer par analogie la
Jurisprudence de la Cour de justice de I'Union européenne en matiére de conflits
selon laquelle, lorsque fes produifs visés par la margue antérietire incluent ies
produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme
étant ldentiques,

{u)
- Notionh de produits similafres

Selon la Cour de justice de 'Union européenne, sont similaires des produits ou
services présentant antre eux un lien suffisamment étrolt pour que le public, vy
apercevant une marque identigue ou ressemblante, puisse leur attribuer une
origine commune.

Il faut avoir égard a tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre
tes produits ou services en cause, en particulier & Ia nature mais également 2 la
destination des produits, c'est-a-dire au cercle de personnes auxquelles ils sont
destinés, & leur utilisation des produits ou services, a leur caractére concurrent
ou complémentaire, & la clrconstance que les distributeurs distribuent ou
commercialisent habituellerment ou non les deux produits ou services considérés,
et se mettre 3 la place du consommateur peu averti, d’intelligence et de
perspicacité moyennes.

(.}

Peu importe, en revanche, la classification administrative des produits et services
(CBPI, art. 2.20, al. 3) » (ibidem).

Enfin, « pour &tre renommée, la margue enregistrée dolt &tre conhue d’une
partie significative du public concerné par les praduits ou services couverts par
elle. $'agissant d’une marque Benelux, la Cour de justice des Communautés
européennes a précisé qu’il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du
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public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut
correspondre, le cas échéant, 3 une partie d'un des pays qui le
composent »(Ibldem, n° 77).

La cour fait slenne ensemble de ces analyses.

Des parties en cause et de leur champ d’activité respectif

CATERPILLAR est uhe entreprise multinationale active internationalement et
spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation
d’équipements pour des travaux & caractére industtiel ou de génie, notamment
des machines de tous types {pour les travaux de génie civil, en ce compris dans le
secteur sylvicole) ainsi que des unités de production d'énergle.

Active depuls 1925, CATERPILLAR est considéré comme I'un des leaders de son
domaine d’activité dans le monde, et plus particulitrement en Europe {dossier
CATERPILLAR, pitces B1.2 3 B1.7). Elle disposait jusqu’it y a peu d'unités de
production importante en Belgique, & Gosselies (lbidem, piéces B2.1 3 B2.6).

Au Benelux, la marque verbale «CAT» a fait notamment I'objet des
enreglstrements Benelux suivants :

- Venregistrement Benelux n° 0048253, octroyé suite & un dépot de marque
confirmatif effectué le 13 aolit 1971 et revendiquant des droits acquis par
unh usage en Belgique depuis le 21 Janvier 1953, aux Pays-Bas depuis le 7
juillet 1949 et au Luxembourg depuls le 24 décembre 1952. Cet
enregistrement couvre des produits des classes 7, 8 et 12, notamment des
« machines pour briser les routes, grattolrs, bulldozers, déchireuses et
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équipement pour la construction et I'entretien des routes, pour déplacer et
enlever de la terre, des pierres, de la neige et des matériaux similaires aux
fins de prévenir P'érosion des sols et a d'autres fins industrielles et agricoles
{...) ; machines et équipements agricoles » {classe 7} et « tracteurs destinés
& étre utilisés pour des travaux agricoles, pour la construction de routes
{...) et & des fins Industrielles et agricoles; camions & benne » (classe 12) ;

- Penregistrement Benelux n° 0316078, octroyé suite a un dépdt de margue
effectué le 30 janvier 1973, Cet enregistrement cancerne des produits de
classes diverses, mais notamment, en classe 7 des « meachines non
comprises dans d'gutres classes et machines-outils; (...) grandes machines
agricoles », en classe 12, des « véhicules; moyens de transport terrestres,
aériens ou maritime » et en classe 25, des « vétements, y compris des
bottes, chaussures et pantoifles ».

La SPRL CLHOSE GROUP LUX (ci-aprés «GROUP») est une société de drolt
luxembourgeois, constituée le 22 octobre 2012, Elle est le distributeur et
concessionnaire officiel de piusieurs grandes marques dans le domalne forestier
{dosster GROUP, piace . 1)

-« TIGERCAT » pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-
Bas, I'Aliemagne et la France ;

-« WOODY » pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-
Bas, I'Allemagne et les pays limitrophes;

-« VIMEK » pour le Benelux, la France et les Pays-Bas.

La SPRL CLOHSE JP UND SOHNE (ci-aprés «CLOHSE JP») se présente comme un
prestataire de premier plan dans le domaine des travaux forestiers et dont les
prestations sont actuellement les suivantes :

- ¢ Récolte du bois ;
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- # Coupe d'éclalrcie ;

» Nettoyage de zones;

+ Traltement du bois aprés tempéte ;
» Abattage d'arbres dangereux.

Elle prétend n'exercer actusilement aucune activité relative & la vente de
machines « TIGERCAT », ce que Fappelante ne contredit pas efficacement, les
moyens développés par celle-ci en ce gui concerne un actionnartat commun voire
une proximité géographique entre les deux sociétés dont la personnalité
juridigue est bien distincte, n’étant nullement démonstratif de guoi que ce soit a
cet égard,

La SPRL CLOHSE GRCOUP, qui exergait antérleurement les mémes activités gue
GROUP a été dissoute, sans liquidation, par décision de I'assemblée générale
extraordinaire e ses associés le 23 juin 2016.

Il résulte qu’a I'égard de ces deux derniéres parties, la demande est non fondée,
dés lors que pour SPRL Clohse IP und Sohne, celle-ci ne fait pas ou plus usage de
la marque «TIGERCAT » dans la vie des affaires tandis que pour la SPRL CLOHSE
GROURP, la demande est devenue sans objet du fait de sa dissolution. '

Eléments de simifitude entre les marques « CAT » et « TIGERCAT ».

Le premier juge a adéquatement constaté que le caractére distinctif de la margue
« CAT » ne peut &tre contesté et n’est d’ailleurs pas mis en cause par les parties
intimées,
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Il a relevé a raison que [a marque et le signe ne sont pas identiques, dés lors qu'lls
ne sont pas tous les deux en tous points les mémes,

Contrairement toutefois 3 ce qu’il a estimé, Il existe néanmolns une similitude
entre eux.

10.

Il ne peut &tre contesté que la marque « CAT » doit &tre considérée comme une
marque renomimée qui est connue d'une partie significative du grand public en
général et partant du public concerné par les produits ou services couverts par
les parties.

Cette renommée s'étend indéniablement a I'ensemble du territoire belge et du
Benelux. Elle est établie en ralson notamment des éléments suivanis :

- |’ancienneté des enregistrements de la margque « CAT »;

- Le rayonhement national et international de la marque et de son titutaire
CARTERPILLAR, lequel détient la premiére place dans ia part de marché
mondial parmi les sociétés actives dans l'industrie de la construction et
de I'exploitation miniére (dossier CATERPILLAR, piéce BL.4};

- CATERPILLAR disposait d’un important site de production en Belgique
jusqu’en 2017 ;

- Uimportance de son chiffre d’affalre réalisé en Europe (ibidem, piéce
181.5};

- En ce qui concerne le Benelux, les ventes en Belgique et au Pays-Bas
correspondent, sur ces cing derniéres années, a 11,6 % du total des
chiffres d'affaires en Europe, avec un maximum de 15,7 % pour I'année
2012, En 2015 le chiffre d’affaires des ventes de machines « CAT » en
Belgique était de 69.874.378 € et aux Pays-Bas de 83.054.159 €, tandis
que le chiffre d’'affalres des ventes de moteurs « CAT » (systémes de
production d'énergie) était de 10.742,276 £ en Belgique et de 40.728.069
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€ aux Pays-Bas, ce qui fait un chiffre d’affalres annuel dépassant les
200.000.000 € au Benelux en 2015.

- CATERPILLAR figure au 5°™ rang des 100 plus grandes soclétés cotées en
bourse {ibidem, B1.7).

- la marque est apposée sur ses machines, lesquels sont employées dans
divers secteurs, dont le génie civil {ibidem, piece 82,7). Elle s’étend
également & des produits dérivés {chaussures — thidem, piece B2.9, C11,
€12 et C13) pour lesquels elle méne des campagnes de publicité ;

- Des produits portant la margue « CAT » ont également été mis en
évidence dans des films & grand succés distribués au Benelux, qu'il
s'agisse des films de James Bond « Skyfall » ou « Le monde ne suffit pas »,
du film « Tomb Raider » ou d'autres films encore {ibidem C.21 et C.22.7).

- Elle dispose en Belgique de 11 revendeurs (ses conclusions, p.48)

’appelante fait valoir {ibidem, pidce Ci4bis) que « la marque “"CAT” bénéficie
d’une protection trés importante dans I'Union européenne, en ce compris au
Benelux : Caterplilar posséde environ 300 enregistrements de la marque “CAT”
en Europe, dont 250 enregistrements dans les Etats-membres de VUnlon
européenne, pour fa marque “CAT”, aussi bien comme marque verbale que
figurative,

En sus de ces 250 marques nationales, 19 marques de I'Union européenne
protégent I'élément “CAT” dans ses deux formats. Sur ces 250 marques
natlonales, plus de 60 protégent des produits de [a classe 7. Il ny a pas d’Etat-
membre de |'Union européenne dans lequel la marque “CAT” n’est pas protégeée
pour des produits de la classe 7 » (ses conclusions, p. 48},

Tant la dénomination de l'appelante que sa marque verbale « CAT» sont
extrémement bien connues dans le Benelux et que leur renommée est en
conséguence bien établie.
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i1,

Créé en 1992, la société de droit canadien TIGERCAT est spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements forestiers, d’équipement industriels
tout terraln ainsi que des éqguipements utilisés dans certalns domalnes
spécialisés,

GROUP précise que « Les produits de Tigercat sont destinés & une utilisation dans
le domaine forestier et incluent & la fols des produits de récolte de billes de
longueur préétablie et de fiits entlers. Tigercat offre une gamme d’abatteuses-
empileuses, de débardeurs, de grues de chargement, de chargeuses forestiéres,
d’abatteuses-fagonneuses, de transporteurs et d’accessoires d’abattage et de
fagonnage. La gamme d’engins industriels tout-terrain Inclut des équipements de
défrichement et de préparation de site ainsi que d’autres engins de transport
utilisés dans des applications de niche, en ce comptis le pétrole, le gaz et la
sylviculture » {dossier GROUP, piéces IiL.1 A |1l, 8 ; ses conclusions, p.7).

Eile ajoute :

« Le marché des équipements forestiers est un marché mondial spécialisé. La
plupart des machines forestieres sont vendues par des distributeurs agréés a
travers le monde et sont pramues a des salons internationaux auxquels tous Jes
fabricants concernés participent, en ce compris Tigercat et CATERPILLAR,

()

Tigercat expose réguliérement dans ces salons internationaux, en ce compris
Inter-Forst en Allernagne, Finn-Metko en Finlande, Skogs-Notia, Elmia Wood en
Suéde, Forexpo en France, KWF Expo en Allemagne et AFP au Royaume-Uni,
CATERPILLAR a également participé & plusieurs de ces salons » (ses conclusions,

p.8).
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Elle indique distribuer ses produits dans I'ensemble de FUnion Européenne, dont
le Benelux depuis de début des annédes 2000, notamment via ses distributeurs
agrées en Suéde et au Royaume-Uni mais également depuis le Canada via son
site internet,

Elle détient les droits sur la marque internationale n® 754834 « TIGERCAT »,
(dossier GROUP, piéce .1} dont la protection s'étend a la Suéde, 'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Russie, et qui a été enregistrée le 13 décembre 2000. Cet
enregistrement couvre notamment les produits sulvants dans les classes 7 et 12 ;

« Classe 7 :

Machines forestiéres et pléces et composants connexes; machines-outils ;
moteurs (autres que pour véhicules terrestres) ; accouplements {autres que pour
Véhicules terrestres}; embrayages (autres que pour véhicules terrestres);
transmissions {autres que pour véhicules terrestres) transmissions pour
machines ; bulldozers; machines de divislon; fossoirs charrues; machines &
mortaiser ; arracheuses (machines) ; scies & chaine ; machines & couper ; moteurs
pour machines; rdteleuses; pelles; scles (machines); machines & bols;
chargeuses sur roues,

Classe 12 ;

Apparells de locomotion par terre véhicules forestiers et pléces et composants
conhexes ; moteurs pour véhicules. »

La marque « TIGERCAT » est également protégée aux Etats-Unls, au Canada ainsi
qu’au Brésll {dossier GROUP, piéce 11.2). Par allleurs, Tigercat détlent également
des enregistrements de margues en Australle et au Chil.

GROUP n'établit toutefols pas gue la marque « TIGERCAT » bénéficle d'une
renommée a tout le moins égale 3 celle de fa marque « CAT ».

r-PM;E BL-DUUD]-IJ‘EI5?&-—9[]]:8-0331--[]8-[3]:-‘;_1

L 3

Page 18




Cour d'appel de Litge, 7d Ch., 20-03-2018 .,
2016/RG{1286 - CATERPILLAR/CLOHSE GROUR/... n* dordra: 4%

Par ailleurs, elle reconnait expressément en termes de conclusions {voir supra)
que CATERPILLAR est présente comme elle dans les salons internationaux
concernant le marché des équipements forestiers, ce qui Implique que la marque
« CAT » bénéficie, au vu des éléments rappelés cl-avant, d'une renommée
égatement dans ce secteur spécifigue.

iz,

Par ailleurs, pour apprécier le degré de similitude existant entre les marques
concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive
ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer I'importance qu'il y a lieu
d’attacher i ces différents éléments, le tout en tenant compte en particulier des
éléments distinctifs et dominants des marques en présence.

En Poccurrence, si au départ, la mague « CAT » est un acronyme du nom de
{'appelante, elle revét également 1a signification qu’elle a dans son sens commun
dans la langue anglaise, les parties s’accordant a la traduire comme « chat ».

sur e plan conceptuel, le signe « TIGERCAT » ne revét pas un autre sens, si ce
n’est qu'i ne fait référence qu’a une varlété de chat, entrainant par k& un risque
de confusion « indirecte » {voir infra, point 15},

il en résulte également « une position distinctive autonome » au sens de 1a
jurisprudence de la Cour de justice, le signe litigieux ne formant pas un sens
différent par rapport au sens des éléments pris isolément ( voir la jurisprudence
citée par Fappelante : C.1.U.E., 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion », point 30;
C.JU.E., 8 mai 2014 ; C-591/12 P, « Bimbo Doughnuts », point 24; CJLUE, &
septembre 2012, United States Polo Assaciation / OHMI, C-327/11 P, points 46-
47 ; TU.E., 25 mars 2009, L'Oréal / OHMI — Spa Monopole {Spa Therapy), T-
109/07, points 25 & 28 ; T.U.E.,, 25 mars 2010, Nestlé / OHMI — Master Beverage
Industries, T-5/08 A T-7/08, point 60; T.U.E,, 17 mars 2015, Spa Monopole /
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OHMI — Manea Spa, T-611/11, points 55 et suivants ; T.U.E., 27 février 2015, Spa
Monopole / OHM! — Olivar del Deslerto, T-377/12, points 37 et sulvants).

Du fait du caractére particulierement distinctif de la marque « CAT » et de sa
renommée, 'élément « CAT » du signe litigieux apparait comme prédominant
tant sur le plan visuel gu’auditif, de sorte que la reprise de ces trois lettres telles
quelies dans le signe « TIGERCAT » falt de celui-cl une marque similaire a la
premiere,

Des produits et de leur caractére identique ou similaire.

13.

Il faut avolr égard a tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre
les produits ou services en cause, en particulier a la nature mais également a la
destination des produits, c'est-a-dire au cercle de persannes auxquelles ils sont
destinés, 3 leur utilisation des produits ou services, a feur caractére concurrent
ou complémentaire, a la circonstance que les distributeurs distribuent ou
commercialisent habituellement ou non fes deux produits ou services considérés,
et se mettre 3 la place du consommateur peu averti, d’intelligence et de
perspicacité moyennes.

En Yoccurrence, il ne peut étre contesté que CARTERPILLAR et TIGERCAT vendent
des produits similaires, de par leur nature, leur aspect extérieur et le marché
auquel ils sont destinés.

En effet, il s'agit en I'occurrence de machines tout terrain servant notamment a
couper, ébrancher, charger, enlever et déplacer des arbres.
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Leur conception technique apparaissent comme similaires, par la forme générale,
alnsi et notamment fa combinalson d’un chassis d’une grue auto-chenillée avec
cabine, muni d’un bras articulé sur lequel un outil spécifique a été fixé adapté au
travail de coupe d’arbre ou d'ébranchage (voir photographies reprises en page 66
des conclusions de CARTPILLAR}.

Une analyse identique s'lmpose pour chaque autre type d’engin fabriqué et
commercialisé par les parties, en ce qui concerne leur aspect extérieur : jaune
pour la partie principale bloc-moteur, noir pour la cabine en ce qui concerne le
type « HARVESTER », bras articulé de couloir noire, apposition de la marque aux
mémes endroits sur le véhicule, dans une couleur différente pour assurer le
contraste {volr conclusions CATERPILLAR, photographies, p. 67).

Contrairement 3 ce que soutient GROUP, en ce gui concerne la couleur jaune si
elle peut éventuellement se justifier pour des raisons de sécurité sur chantier,
force est de constater au travers des clichés de machines similaire d'autres
marques déposés par les parties, qu'elle n'est pas F'apanage de tous les engins
forestiers.

Les parties fréquentent les mémes foires commerciales internationales, ce que
GROUP reconnait {ses conclusions, p. 8).

Contrairement & ce gue soutlent cette derniere, I'absence de CARTERPILLAR a la
foire DemoForest n'est pas de nature & remettre ce constat en cause das lors gue
Fappelante était présente a celle de Libramont, ouverte & un trés large public
(dossier CATERPILLAR, G196, G16bis) gul vise également le méme secteur de la
foresterie, ce que GROUP ne contredit pas efficacement.

En ce qui concerne leur destination, celie-ci vise un méme public large de
professionnels de travaux publics etfou privés, ainsi que le secteur de la
foresterie.
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Les machines forestiéres de I'appelante sont mentionnées dans diverses revues
propres & ce dernier {dossier CATERPILLAR, piéce G6).

Il ressort des documents photographiques déposés par intimée que les grands
fabricants de machines lourdes (Volvo...) sont également présents dans le secteur
de la sylviculture.

L'appelante fait valoir  raison qu’ « Il existe de la sorte un chevauchement entre
les publics concernés par les produits pour lesquels les margues en conflit sont
respectivement enregistrées ou utilisées : ces publics sont au moins pour partie
les mémes et ils se chevauchent dans la mesure ol les entreprises des secteurs
forestiers, qui ont 4 exploiter une forét, a creuser des voies d’accés pour ladite
exploitation, & débarder des arbres en vue de la construction de travaux, a les
évacuer, A niveler des terrains en vue d'effectuer des plantations, connalissent la
marque antérieure « CAT ». Or, ce chevauchement entre les publics renforce la
possibllité que le signe postérieur « TIGERCAT » soit susceptible d’évoquer la
marque antérieure « CAT »,

Les produits sont concurrents, la circonstance que CATERPILLAR fabrique et
commerciallse des engins de génie civile autres que ceux destinés 3 un travail en
forét n'est pas de nature & rendre marginale la similitude des machines vendues
sous le sighe « TIGERCAT » de celle de la gamme spécifique de CATERPILLAR.

Au contraire, elle est de nature & renforcer cette similarité au travers du sighe
litigieux tel qu'll a été composé,

TIGERCAT a reconnu cette similarité de produits dans le cadre d’une procédure
en déchéance de l'enregistrement international de la margque « TIGERCAT » n®
754834 désighant, entre autres le Royaume-Uni, pendante devant ie UKIPO, ot
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elle a qualifié I'appelante expressément comme son principal concurrent {« main
competitor » - traduction libre de CATERPILLAR non contestée par les Intimées)
sur le marché en question {dossler CATERPILLAR, piéce G.10bis, point 16).

Elle admet également fréquenter les mémes foires internationales que
CARTERFILLAR {ses conclusions, p. 8).

L’appelante soutient das lors 4 raison gu’il existe un marché « partagé » entre les
parties.

Du risque de confusion

14.

Le risque de confusion qui comprend le risque d’assoclation inclut a la fois le
risque de confusion « directe », ¢’est-a-dire le cas ol e public confond le signe et
la marque en cause, mais aussi le risaue de confusion « indirecte », c’est-a-dire le
cas ol le public falt un lien entre les titulaires des marques respectives, en ce
sens que le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent
de fa méme entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économlguement.

En 'occurrence, force est de constater un risque de confusion indirecte entre le
slgne « TIGERCAT » et |a marque « CAT », ne fui-ce qu’en raison de la similarité
conceptuelle entre les deuy, le premier suggérant n’étre que le dérivé du second,

En ratson du caractére particuligrement distinctif et de la renommeée natiohale et
internationale de la margue « CAT », le public pertinent peut croire gue les
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produits de TIGERCAT proviennent d¢’une entreprise avec laquelle 1'appelante
aurait un lien,

En effet, méme si les prodults en question s’adressent principalement a un public
de professionnels, raisonnablement attentif et avisé, ce gu'il doit étre pour
Pacquisition d’engin représentant un Investissement Important, cette
cleconstance n'autorise pas & considérer que ceux-ci sont correctement informés
des partenariats économiques pouvant exister entre différentes entreprises ou
de I'existence accords de licence entre des entreprises du secteur gui font usage
de signes distinctifs présentant des éléments de similitude importants,

En outre, 'appelante fait valoir, sans &tre efficacement contredite a cet égard,
que « Les machines de gros-ceuvre ne sont par ailleurs pas uniquement vendues
a des grandes entreprises, mals sont également proposées & la location a de
petites entreprises, méme unipersonnelles, pour la réalisation de travaux de
génile civil, de nivellement de terrains agricoles ou forestiers, de creusement ou
d’aménagement de chemins forestiers ou agricoles, ainsi parfois qu'a des
particuliers souhaitant les louer pour réaliser des chantiers sur leur propre
propriété et nécessitant occasionnellement le recours a du matériel de gros-
ceuvre. De tels matériels peuvent &tre loués avec les services d’un chauffeur ou
d'un opérateur dédicacé au maniement de |'engin en cause de sorte qua
contrairement & ce que soutiennent les intimées, aucune formation spécifique
n’est requise pour louer de tels engins. L'attention d'un tel public, spécialement
dans le cadre de la location pour une courte durée et pour un prix ne dépassant
pas guelques centaines d’euros, est naturellement moindre qu’'a I'occasion d’un
acte d’achat » {ses conclusions, p.96).

En raison de la similarité des prodults en cause telle que décrite ci-avant, un
niveau d’attention accru ou méme élevé ne suffirait pas 3 exclure un risque de
confusion en |'occurrence, méme 'l fallait considérer que le public pertinent en
ce compris les professionnels posséde un niveau.

De la coexistence de la marque « CAT » et du signe « TIGERCAT »
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5.

GROUP soutient que tout risque de confusion dans le thef du public
professionnel pertinent est également exclu, du fait que les marques
« TIGERCAT » et « CAT » ont coexisté paisiblement a travers e monde pendant
une longue période.

Elle indique ne pas invoquer |a forclusion par tolérance {ses concluslons, p. 126}.

La cour reléve les nombreuses procédures opposant CATERPILLAR et TIGERCAT
citées par l'appelante et dont la réalité n'est pas contestée par GROUP :

- Une procédure d’'opposition est en cours devant la Division d'opposition
de VEUIPO concernant la demande de marque de {'Union européenne
«TIGERCAT» déposée par la société TIGERCAT INTERNATIONAL en classe 7
(dossier CATERPILLAR, piece G.14).

- Une procédure a été introduite en Sudde au terme de faquelle TIGERCAT a
abandonné Fenregistrement international (ibidem, piece G.9);

- En Allemagne, une procédure est pendante devant le tribunal régional de
Berlin;

- LOffice turc des brevets, département des marques, a récemment rendu
une décision {ibidem, pi2ce G.8) par laguelie il a refusé Penregistrement
de la margue turque «TIGERCAT» n° 2015/109640 pour des produits de fa
classe 25 tels que des vétements, des chaussures en considérant qu'li
existait un risque de confusion avec les marques antérleures «CAT» ainsi
qu’un risque d'inddment tirer profit du caractére distinctif ou de la
renommée de la marque antérieure «CAT» ou de leur porter préjudice.

- Au Royaume-Uni, I'appelante a introduit une action en déchéance pour
non usage de la marque « TIGERCAT » devant I'Office pour la Propriété
intellectuelle (I.P.0.). Par décision 19 septembre 2017, aprés que
TIGERCART ait déja volontairement radié elle-méme certains produits de
son enregistrement, I'Office a partiellement fait droit 4 la demande de

CATERPULAR.
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- Dans le Benelux, la commercialisation des engins « TIGERCAT » a débuté
en 2012, ia présente procédure étant initiée en 2015, le délal, vu le
nombre limité de vente d’engins (10 actuellement) par GROUP, ne permet
pas de considérer qu'il y a coexistence paisible.

GROUP produit diverses lettres {dossier GROUP, piéce Vi.3} qui indiqueraient
selon elle que Iappelante avait connaissance de !'existence de la marque
TIGERCAT et que pendant des années et les deux entreprises ont coexisté
paisiblement, CATERPILLAR étant au courant dés 1992 du lancement des activités
de TIGERCAT.

Il ressort de Pexamen de ce courrier qu’il a été rédigé en réponse & un courrier du
10 mars 1995 aux termes duguel CATERPILLAR falsait grief en ce qui concerne la

dénomination « TIGERCAT », cette dernlére indiquant a Fappelante gu'elle
nenvisagesit pas de changer de nom en raison des Investissements effectués.

GROUP se retranche derriére une absence de réaction de CATERPILLAR pour
soutenir une coexistence paisible des deux marques, cette affirmation se trouve
toutefois mise 3 néant par les différentes procédures Initiées par I'appelante a
Fencontre TIGERCAT suite 3 sa volonté d'entrer sur le marché européen et dy
faire protéger le signe attague.

Pour le surplus, les parties ne sont guére explicites sur les litiges en cours aux
Etats Unis (conclusions CATERPILLAR, p.103).

Au vu de ces éléments, GROUP ne peut soutenir une coexistence paisible entre le
signe attaqué et la marque de l'appelante,
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Il n'y a pas lieu de rencontrer les autres moyens développés par les parties guant
ace,

De la coexistence de la margue « CAT » et des marques tlers

16.

GROUP clte huit marques enregistrées auprés de FEUIPO et contenant les lettres
« CAT » pour soutenir absence de risque de confusion entre le sighe attaqué et
fa marque « CAT », tels « BOBCAT », « KATQ », « FACTORY CAT »....

A 'examen comparatif de la marque de Iappelante avec les marques citées par
les intimées, force est de constater, qu’en fonction des produits couverts par ces
signes {motoneige, composants de machine de nettoyage de piscine, petits
engins de chantier..), les marques citées ne présentent a priorl guére de
similitudes solt en ce qui concerne les produits d'apparence qu’elles couvrent
pour s'adresser & des secteurs différents, soit sur le plan visuel, auditif ou
conceptuel de Vintitulé de chacune des marques concernées,

L'argument est dénué de tout fondement,

En conséquence, fa demande est fondée en principe sur pied de 'article 2,20,
§1%, b CBPI,

i n'y a dés lors pas lieu de procéder 3 Fexamen de la demande au regard de
I’article 2,20, §1%, c CBPI,
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Des mesures sofficitées

17.

Si I'appelante est fondée 4 réclamer les mesures d’interdiction et de cessation
assortie d’astreintes il y a lieu de limiter celles-ci 200.000 € par machine ou autre
produit tandis que le montant de 1,000 € demandé pour tout fait unique d’'usage
étant par ailleurs retenu.

En ce qui concerne le délal pour I'entrée en vigueur de cessation, il y a lieu de
fixer celui-ci & 9 mois compte tenu du volume des ventes réalisées dans un tel
secteur et de la nécessité pour I'entreprise de réorienter une partie de ses
activités.

Indemnité de procédure

8.

Aux termes de l'article 1017, alinéa 1* du Code judicialre, « Tout jugement
définitif prononce, méme d’office, la condamnation aux dépens contre la partie
qui a succombé, 3 moins que des lols particuliéres n'en disposent autrement et
sans préjudice de I'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décréte »,

En vertu de larticle 1021, alinéa 1% dudit Code, le jugement contlent la
llquidation des dépens a "égard de toute partie qui a déposé un relevé détalllé
des dépens,
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Les intimées liquident le montant de Yindemnité a 12.000 € pour la procédure
d’appel, compte tenu des circonstances de la cause et de la complexité du dossier
(nombreuses pages de conclusions, et 1a tenue de deux audiences de plaidoiries).

GROUP succombant en appel ne peut prétendre 4 'indemnité de procédure.

Les autres parties intimées ne peuvent se prévaloir de fa complexité de I"affaire
enh appel, dés lors que la demande de I'appelante est devenue sans objet 3 leur
encontre, fe montant de base pour les affaires non évaluables en argent de 1,440
€ sera des lors retenu,

it v a lieu de délaisser & Vappelante 1/10°™ de ses dépens dés lors quelle
succombe sur quelque chef, s’agissant en l'occurrence du montant des astreintes
sallicitées et du délai pour {'entrée en vigueur de I'ordre de cessation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu "article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur Femploi des [angues en matiére

judiciaire,

Regoit I'appel,
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Réformant ie jugement entrepris, sauf en ce :

- qu'il recoit la demande originaire

- que le premier juge se déclare territorlalement compétent

- qu'il déboute CATERPILLAR Inc de sa demande en ce qu'elle est dirigée
contre la SPRL CHOHSE JP UND SOHNE et la SPRL CLHOSE GROUP,

Constate qu’en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produlits,
notamment les machines, gu’elles importent, mettent sur le marché,
promeuvent, offrent en vente et distribuent, la SPRL de droit luxembourgeois
GROUP crée un risque de confusion avec la marque « CAT » de CATERPILLAR Inc,
et porte en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20, § 1er, b} de Ia CBPI aux
anregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 de fa marque « CAT » de
CATERPILLAR inc. ;

Ordonne & la SPRL de drait luxembourgeols GROUP de cesser tout usage au
Benelux du signe « TIGERCAT » pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y
compris dans le secteur forestier sous peine d'une astreinte de 1.000 €, par fait
unique d’usage et notamment par usage unicue — y comptis dans la publicité ou
sur internet — ou par jour ol cet usage serait constaté dans les huit jours de la
signification de I'arrét 3 intervenir et sous peine d'une astreinte de 200.000 € par
machine, ou autre produit qu’elle offrirait en vente, vendrait, importerait ou
exporterait sous le signe « TIGERCAT » 3 compter d’un délai de 9 mois & dater de
la signification de I'arrét a intervenir ;

Condamne la SPRL de droit luxembourgeols GROUP aux dépens d’instance et
d'appel liquidés pour la société de droit américain CARTERPILLAR Inc, a 4,062,20
€
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Condamne la société de drolt américaln CATERPILLAR Inc aux dépens d’appel
liquidés pour la SPRL. CHOHSE IP UND SOHNE et Iz SPRL CLHOSE GROUP & 1.440

€,

Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre D de la cour d'appel de Lidge, ol

siégealt le conseiller falsant fonction de président Thierry PIRAPREZ comme juge
unigue et prononcé en audience publique du 20 MARS 2018 par le conseiller
faisant fonction de président Thierry PIRAPREZ, avec l'assistance du greffier

P lhoenm p’“‘“%

Nathalie FRANKIN.

Nathaile FRANKIN
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Thierry PIRAPREZ
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