COUR D'APPEL DE PARIS
4eme Chambre - Section A

ARRET DU 30 JANVIER 2008

Numeéro d'inscription au répertoire générb/14524
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APPELANTE

SAS VALLOUREC MANNESVANN A L GAS FRANCE

ayant son siege [...]

59620 AULNOYE AYMERIES

agissant poursuites et diligences de son repréddatal

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAYoués a la Cour
assistée de Me B YVES, avocat au barreau de PAB48e : P193

INTIMEES

Société RUREXPOL SPOLKA Z0O.0

ayant son siege UL. Rejtana 6

42207 CZESTOCHOWA- POLOGNE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, ags@ la Cour
assistée de Me Dorota D, avocat au barreau de PARd8e : EI609
substituant Me T

SA HUTA CZESTOCHOWA

ayant son siege UL. Kucelinska 22

42207 CZESTOCHOWA- POLOGNE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, ags@ la Cour
assistée de Me Dorota D, avocat au barreau de PABd8e : EI609,
substituant Me T

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, dieaae publique, devant la
Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré



GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise a disposition de I'arrét au grddféa Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditionsgs@wdeuxieme alinéa de l'article 450
du Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, présidenpar Nous Carole
TREJAUT, greffier a laquelle la minute du préseméba été remise par le magistrat
signataire.

Vu l'appel interjeté, le 2 aolt 2006, par la soEi&lALLOUREC
MANNESMANN OIL GAS FRANCE, ci-apres la société VAQUREC, d'un jugement
rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de grandéamse de Paris qui :

* a dit que les demandes formées a I'encontre deikid JOKER STEEL sont
sans objet,

* a rejeté I'exception d'incompétence

* l'a déboutée de ses demandes et I'a condamnéerdgpalyacune des sociétés
RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA une somme d&0b. euros au titre
des dispositions de l'article 700 du Code de pracgdivile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernieres conclusions signifiées le 30 ndwenR007, aux termes
desquelles la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS
FRANCE,
poursuivant l'infirmation du jugement déféré entésuses dispositions, demande a la
Cour, statuant a nouveau, de :

* juger que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZBEHOWA ont
commis des actes de contrefacon de sa maf4ieFR 96 657 288 ,

* condamner les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CFBEGHOWA a
cesser, sur quelque support que ce soit et solguguerme que ce soit, toute utilisation
de la dénominatio AM sous astreinte définitive de 1.000 euros par itiraconstatée
et ce, dés la significatiaiu. jugemend intervenir,

* juger que la Cour se réservera expressément lopalevliquider les astreintes
ainsi prononcées conformément aux disposition&adele 35 de la loi n° 95-650 du 9
juillet 1991 ,

* condamner les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CFBEGHOWA a
lui verser, chacune, une indemnité provisionneddel80.000 euros en réparation du
préjudice subi du fait des actes de contrefacosadmarqué/AM FR 96 657 288, a
parfaire au besoin par voie d'expertise ,

* ordonner la publication dugement intervenir, par extraits et en
langue
francaise ou anglaise, dans cinqg revues frangaiségangeres de son choix, aux frais des
sociétés intimées, a concurrence de 5.000 euraspdrinsertion ,



* ordonner la publicatiodu jugemené intervenir, par extraits et en
langue
francaise ou anglaise, sur la page d'accueil desiws Internet www.vallourec.coet
www.vamservices.coppendant une durée de trois mois ,




* condamner in solidum les sociétés RUREXPOL SPOL&AHUTA
CZESTOCHOWA a lui payer la somme de 30.000 eutostee des dispositions de
I'article 700 du Code de procédure civile, ainsagu dépens de premiére instance et
d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 5 décembBiE 2par lesquelles
les sociétées RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWAdemandent a la Cour
de:

* A titre préliminaire, sur I'exception d'incompétenerritoriale, infirmer le
jugement déféré et juger que le tribunal de gramstance de Paris n'était pas
compétent
territorialement a statuer et renvoyer les padiesieux se pourvoir ,

* subsidiairement sur le fond, si la Cour retiertdanpétence de la
juridiction
parisienne,

— a titre principal, confirmer le jugement déféme wutes ses
dispositions,

- a titre subsidiaire juger qu'aucune contrefagtadnarque francaise
VAMnN'a. été caractérisée et commise sur le territoire &anet, en conséquence,
débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS PRICE de
I'ensemble de ses demandes,

- a titre encore plus subsidiaire, dire que laé&écVALLOUREC
MANNESMANN OIL GAS FRANCE n'a subi aucun préjudigai lui aurait été causé
directement sur le territoire frangais et, en cqneéce, la débouter de I'ensemble de
ses demandes,

* en tout état de cause,

- débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS
FRANCE de ses demandes portant sur la publicatiojugemené intervenir dans des
revues speécialisées ainsi que sur ses sites ifiterne

- débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS
FRANCE de sa demande concernant les mesures diotien de toute utilisation de
la dénominatio’/AM, qu'elles ont d'ores et déja supprimée, a titrerdegution,

- condamner la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS
FRANCE a payer a chacune d'elles la somme de 120@3 au titre des dispositions
de l'article 700 du Code de procédure civile, ajusaux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposeé complet des faie éa procédure, il est
expressément renvoyé au jugement déeféré et auxir@ésrides parties; qu'il suffit de
rappeler que :



* la société VALLOUREC a pour activité la fabricatide produits a base d'acier
et, notamment, la fabrication de tubes dans leesede l'industrie du pétrole et du gaz
pour lequel elle fabriqgue deux types de tubes ritgdiletés : des tubes de cuvelage et
des tubes de production,



* parallelement a ce marché des connexions dited.Alés fabricants ont
développé des technologies propres pour proposenugens d'étanchéité plus
performant de nature a assurer pleinement leutioniors du passage de gaz sous haute
pression, les joints ou connexions REMIUM quisont, pour ceux développés par la
société VALLOUREC, connus sous l'appellatithM qui a été déposée, aupres de I'INPI,
a titre de marque, le 27 décembre 1996, sous9é 657 288, pour désigner les produits
et services des classes 6, 7,9 et 42,

* |a société VALLOUREC, ayant eu connaissance deuselgs sociétés
polonaises RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA isedient, selon elle, a
des actes de contrefacon de sa marque, a, leigrf@@04, fait dresser un constat par
huissier de justice sur les sites Internet expdqiid@r ces sociétés ,

* c'est dans ces circonstances que la sociéte VALLELJ&Rengageé la présente
procédure en contrefacon de ses droits de marcgrecantre de ces deux sociétés ;

sur la compétence

Considérant que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et NCZESTOCHOWA
critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rdgté exception d'incompétence territoriale
et a, en conséguence, retenu la compétence tagtaiu tribunal de grande instance
de Paris; que, au soutien de leur critique, etlas Valoir que leur activité n‘aurait jamais
visé un public francais, dés lors que leurs joimfauraient jamais été ni
commercialisés, ni disponibles en France ;

Considérant que, sauf a vouloir conférer systémaiigent, des lors que les faits
ou actes incriminés ont eu pour support technigug&seau internet, une compétence
territoriale aux juridictions francaises, il conmiede rechercher et de caractériser, dans
chaque cas particulier, un lien suffisant, subghot significatif, entre ces faits et le
dommage allégué ;

Considérant, en premier lieu, que si effectiveniemsites litigieux ne sont pas
rédigés en frangais mais en polonais et en angllaisnvient toutefois de prendre en
considération que le secteur économique concetnéeks de la production et de la
fourniture de matériels de haute technologie powtustrie du pétrole et du gaz, de sorte
que, selon I'expression des sociétés intinlésgonsommateurs de ce marcheé tres étroit
sont uniquement des professionnels, des ingéndeufgndustrie pétrochimiquegu'il
s'ensuit, circonstance non contestée, que cessgiofmels, comme le reléve avec
pertinence la société appelante, correspondenttesigmment en langue anglaise, peu
important la nationalité des opérateurs, d'autaatdpns ce secteur d'activité les normes
techniques sont essentiellement d'origine amégaglimue, par voie de conséquence, de
nombreux termes techniques anglais n'ont pas dalgot précis dans les autres langues;
gue d'ailleurs, le site Internet de la société e, comme la documentation technique
se rapportant a la famille de joint&\M, n'existent et ne sont donc disponibles qu'en cette
langue, alors méme que cette société est frangtipee le serveur de son site Internet est
hébergé en France ;

Que, en second lieu, les produits présentés paotaétés intimées sur leur site
réciproque ne sont pas proposes a destinationpdys particulier mais sont destinés
au marché mondial, étant, en outre, relevé qusiilté du proceés-verbal de constat,



dressé le 2 février 2004, que la France figure pdampays recensés en qualité de
partenaire commercial de la sociéeté RUREXPOL SPOL.KA



Considérant gu'il résulte de ces éléments quelipgarmédiaire de leur site
Internet les sociétés intimées proposent aux wiesels francais du secteur industriel,
tel que précédemment défini, la commercialisatierpobduits concurrents de ceux de
la société VALLOUREC, en faisant référence, seletiecderniére, au signéAM, de
sorte que si une telle utilisation était, aux tesrdeine appréciation relevant du fond,
avéree , il en résulterait un préjudice pour la&téappelante ;

Qu'il s'ensuit que, d'une part, se trouve ainaaarisé le lien précédemment
deéfini et que, dautre part, le préjudice alléguéyi en France, trouvant sa cause dans
un acte de contrefacon présentant un caractéretdd|iil y a lieu de faire application
des dispositions de l'article 5, 3°, de la Conwantie Lugano du 16 septembre 1988 ;

Considérant que le jugement déféré mérite doncirooation en ce qu'il a
rejeté le moyen tiré par les sociétés intiméesexeeption d'incompétence ;

* sur la contrefagon:

Considérant que, invoquant les dispositions dedfar.. 113-2 du Code de la
propriété intellectuelle, la société VALLOUREC seut que les sociétés intimées
reproduiraient a l'identique sa margdAM sur leurs sites Internet et dans les pages
sources du site Web pour désigner des produitstigleas a ceux visés dans
I'enregistrement de sa marque ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé détemtions de la société
appelante, les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA SZBCHOWA entendent se
prévaloir du bénéfice des exceptions au monopolétaaire de la marque prévues a
I'article L. 713-6 du Code précité qui dispose que

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacldtilisation du méme signe
ou d'un signe similaire comme :

(.-)

b) référence nécessaire pour indiquer la destimatimn produit ou d'un service,
notamment en tant qu ‘accessoire ou piece détackéndition qu ‘il n 'y ait pas de
confusion dans leur origing

Que l'exception prévue a ce texte doit étre intd® a la lumiére des
dispositions de la directive CE n° 89.184 du 2leddéare 1988 qui, en son article 6.1,
consacré a laimitation des effets de la marquait référence a un usage conforene
usages honnétes en matiére industrielle ou comalergci

Or considérant qu'il résulte du procés-verbal destzd dressé, le 2 février 2004,
par Me C, huissier de justice, que, d'une partsdaiété RUREXPOL SPOLKA
commercialise un joifPREMIUMsous la dénominatiodC POLSEAL-diu'elle présente
comme interchangeable avec un joint f*"Mainsi quaatible avec les connexiol&\M
et que, d'autre part, les sites internet www.ruoékpz.com.plet www.hcz.com.pldjui
comprennent tous deux la reproduction de la mavbfd, contiennent en outre, chacun
dans leurs pages sources, ce signe; qu'il convdangre d'imputer a la société HUTA
CZESTOCHOWA les mémes faits dés lors que c'est'ipdermédiaire du nom de
domaine dont elle est titulaire¢cz.com.phjue l'usage litigieux est réalisé puisqu'il donne
acces au site internet www.rurexpol.hcz.com.pl




Qu'il est également établi qu'une recherche eféscau moyen du moteur de
recherches GOOGLE, sous la requétampatible VAMgastighbu VAMPOLSEAL
permet d'aboutir directement aux sites des socigétiésees ;



Or considérant, d'abord, que l'usage de la mav@iMconcerne, contrairement

a l'argumentation des sociétés intimées, un prpduitipal et non un produit susceptible
d'étre qualifié d'accessoire, ainsi qu'il en edttifié aux débats par la société
VALLOUREC, des lors que cette marque désigne dedyits constitués par des tubes a
joints filetés qui se définissent comme des praddi haute technologie dont les
tolérances de fabrication sont définies avec uéeigion au centieme de millimetres et qui
sont toujours fournis avec un manchon, les deureés formant un tout constitutif d'un
seul et méme produit qui ne peut étre ainsi digsate sorte qu'aucune des parties
constitutives de ce produit ne sauraient étre figesi d'accessoires et comme tel permettre
de se voir substituer un élément ayant une auigaer,

Que ces tubes a joints filetés correspondent a arch@é unique sur lequel
opérent plusieurs fabricants au nombre desquelsstesétés VALLOUREC et
RUREXPOL SPOLKA qui, de ce fait, se trouvent enation de concurrence ;

Considérant, ensuite, que la référence a la mavd n'estpas nécessaire
afin d'indiquer la destination principale du joiRlC POLSEAL-1de la société
RUREXPOL SPOLKA, alors que la référence a la mardaetrui ne présente un
caractére licite que pour autant gqu'elle constigieseul moyen de fournir une
information compréhensible et complete sur la dattin du produit commercialisé ;

Que, en tout état de cause, il appartient a celusg prévaut de I'exception
invoquée de rapporter la preuve du caractére naicesde la référence a la marque
d'autrui; que tel n'est pas le cas, en lI'espeoes atéme que, tout au contraire, il est
démontré que le joitdlC POLSEAL-1a pour finalité de permettre I'assemblage entre
eux des tubes a joints filetés fabriqués par lEsRUREXPOL SPOLKA et non ceux
issus de sa fabrication avec ceux de la concurrdecgorte qu'il n'existe aucune nécessité
pour la société intimée de se référer a la maxpid ;

Que, en outre, les sociétés intimées ne rappgosplus la preuve qui leur
incombe également, contrairement a l'appréciationtribunal, que les joint$C
POLSEAL-1seraient compatibles ou interchangeables aveolets jde I'ensemble
tubulaire filetéVAM; que, a cette fin, elles se devaient de produire d@bats pour
démontrer la compatibilité alléguée, des essaispanatifs, tant mécaniques que
d'étanchéité sous pression ou encore combinaititatibns mécaniques et pression, pour
chaque diamétre de joints filetés;

Considérant, encore, que la société RUREXPOL SPOirkAque vainement
l'usage selon lequel la référence aux produits ctunturrent et a leurs marques, serait
une pratique répandue dans ce secteur d'actigiten effet, méme a supposer que des
sociétés concurrentes de la société VALLOUREC aéfettivement fait référence a la
marque VAM, celle-ci dispose librement de l'usage de ses drdés propriété
intellectuelle ou industrielle et, par voie de aémsence, des conditions de mise en
oeuvre de leur protection ;

Considérant, enfin, que, en regard de l'articledé.la directive CE n°89.184 du
21 décembre 1998, l'utilisation de la mar§eM présente manifestement un caractere
contraire aux usages honnétes en matiere indistgal recouvre le principe d'une
obligation de loyauté a I'égard des intéréts légit du titulaire de la marque ;

Or considérant qu'en introduisant la marque F f\ddas pages sources de leurs
sites, le sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTA®MA ont manifestement
mis en oeuvre un procédé leur permettant de propeses produits concurrents aux
produits de cette marque, a tout internaute faisa@trecherche a partir du sigi@M et



en créant un doute dans I'esprit d'un client éetstur le fait de savoir si ces sociétés ont
des liens commerciaux et/ou techniques avec l&@soWALLOUREC ;



Qu'il résulte de I'ensemble de ces éléments quprémsiers juges ont, a tort,
fait bénéficier les sociétés intimées des dispmsitide 'article L. 713-6 du Code de
la propriété intellectuelle, de sorte que sur detde jugement déféré sera infirmé ;

Et considérant que selon les dispositions dedlarti.713-2 du Code de la
propriété intellectuellesont interdits, sauf autorisation du propriétairea) la
reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marqu&me avec l'adjonction de mots
tels que "formule, facon, systeme, imitation, geméthode ", ainsi que l'usage d'une
marque reproduite, pour des produits ou serviceeniques a ceux
désignés dans l'enregistrement;

Que tel est le cas, en l'espece, l'identité dedym® en cause n'étant pas
contestée;

Que, de plus, la reproduction et l'usage par legt&s intimées du sighéAM
est manifestement de nature a engendrer un risqueodfusion dans l'esprit du
professionnel de la catégorie des produits conserm@rmalement informé et
raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il s'ensuit que les sociétées RUREXPOL SPOLKA HRUTA
CZESTOCHOWA ont commis des actes de contrefacda derque/AM, enregistrée
FR 96 657 288 ;

* sur les mesures réparatrices

Considérant que la société VALLOUREC fait valoih@n droit, qu'elle a subi
un préjudice du fait des actes de contrefacon vsten raison d'un affaiblissement et
d'une dilution du pouvoir distinctif de sa marquel@® sa notoriété qui n'est pas contestée
par les sociétés intimées, de par la banalisatiosigheVAM ; que, au surplus , ce
comportement délictueux est de nature a entraimedéstabilisation de la clientéle de la
société appelante qui peut étre entrainer a saif@upres des sociétés responsables de
la contrefacon; que, en outre, la réputation dm@été appelante serait nécessairement
entachée si les produits acquis auprés des so&®&IBEXPOL SPOLKA et HUTA
CZESTOCHOWA s'avéraient défectueux deés lors queudé@reur de ces produits
serait amené a leur attribuer une origine commuee eeux de la société appelante ;

Qu'il convient, en conséquence, d'allouer a laé&écVALLOUREC une
indemnité de 100.000 euros a titre de dommageséeéts en réparation du préjudice par
elle subi du fait des actes de contrefacon ;

Considérant que pour mettre fin aux actes illigitesonvient d'ordonner les
mesures d'interdiction et de publicité sollicitéasglon les modalités prévues au
dispositif du présent arrét ;

* sur les autres mesures

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrét gsesleciétées RUREXPOL
SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ne sauraient bénéficas dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile; queraranche, I'équité commande de les



condamner in solidum, sur ce méme fondement, &wvark société VALLOUREC une
indemnité de 20.000 euros;
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PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il atésfexception dincompétence,

Et, statuant, & nouveau ,

Dit que les societés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESOHIDWA ont
commis des actes de contrefacon de la mavdué, enregistrée sous le n° FR 96 657 288
dont la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCEst titulaire ,

Fait interdiction aux sociétés RUREXPOL SPOLKA &\ CZESTOCHOWA
de faire usage, sur quelque support que ce ssdust quelque forme que ce soit, de la
dénominatiolVAM, sous astreinte de 1.000 euros par infraction cdestians le délai de

huit jours a compter de la signification de I'artétCour se réservant la liquidation de
I'astreinte,

Condamne in solidum les sociétts RUREXPOL SPOLKA HMTA
CZESTOCHOWA a payer a la société VALLOUREC MANNESMN OIL GAS
FRANCE une indemnité de 100.000 euros a titre sendages et intéréts en réparation
du préjudice subi au titre des actes de contrefagon

Ordonne la publication du présent arrét, par etstran langue francaise ou
anglaise, dans trois revues francaises ou étrangarehoix de la société VALLOUREC
MANNESMANN OIL GAS FRANCE, et aux frais des soce@t@RUREXPOL SPOLKA
et HUTA CZESTOCHOWA, sans que le colt de chaqueriim ne puisse excéder la
somme de 3.500 euros H.T., ainsi que sur la pagecukil de ses sites internet
www.vallourec.conet www.vamservices.corpendant une durée de trois mois ,

Condamne in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA HMTA
CZESTOCHOWA a verser a la société VALLOUREC MANNESNN OIL GAS
FRANCE une indemnité de 20.000 euros au titre dgmsitions de l'article 700 du Code
de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes ,

Condamne in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA HTA
CZESTOCHOWA aux dépens de premiere instance epel'api, pour ces derniers,
seront recouvres conformément aux dispositionsatiicle 699 du Code de procédure
civile .



