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La coutellerie Laguiole retrouve ses droits
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Le tribunal de premiére instance de I’Union européenne (TPIUE) a rendu
la semaine derniére un arrét qui annule I'utilisation de la marque
communautaire Laguiole déposée par une personne étrangeére au
village aveyronnais pour vendre de la coutellerie.
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Le tribunal de premiére instance de I'Union européenne (TPIUE) a rendu la semaine derniére
un arrét qui annule I'utilisation de la marque communautaire Laguiole déposée par une
personne étrangere au village aveyronnais pour vendre de la coutellerie et tout objet coupant
ou associé, permettant ainsi a Forge de Laguiole, qui produit notamment les célébres
couteaux, de garantir ses droits sur sa dénomination sociale dans le cadre des activités
qu’elle exerce. Le litige avait été initié au début des années 2000, lorsque Gilbert Szajner
avait déposé la marque communautaire Laguiole auprés de I'Office de 'harmonisation dans
le marché intérieur (OHMI) pour commercialiser de nombreux produits sous ce nom. La
société Forge de Laguiole avait contesté I'utilisation de cette marque et tenté de la faire
annuler. Apres plusieurs années et décisions de la justice européenne, Forge de Laguiole a
finalement eu gain de cause. Gilbert Szajner a deux mois pour déposer un recours devant la
Cour de justice de I'Union européenne. Le contentieux qui 'oppose a la commune de
Laguiole est toujours en cours. Forge de Laguiole était représentée par Nataf Fajgenbaum
& Associés, avec Fabienne Fajgenbaum, associée, et Thibault Lachacinski. Gilbert
Szajner était assisté par Anne Lakits-Josse. L'OHMI était représenté par Arnaud Folliard-
Monguiral en qualité d’agent.

Le conseil de Forge de Laguiole : Fabienne Fajgenbaum, associée de Nataf

Fajgenbaum & Associés

Quel est 'historique du litige ?

Le 20 novembre 2001, M. Szajner a déposé une demande devant
'OHMI, qui a enregistré le 17 janvier 2005 la marque communautaire
Laguiole pour plusieurs classes de produits. Forge de Laguiole exporte
des produits haut de gamme dans de nombreux pays, mais la marque
communautaire de M. Szajner pouvait produire des effets dans tous les
Etats membres de I'Union européenne, ce qui pouvait géner l'activité de
§ Forge de Laguiole et risquait d’entrainer une confusion dans I'esprit des
consommateurs. Notre cliente a donc déposé une demande en nullité
de la marque communautaire devant la division d’annulation de 'OHMI
en juillet 2005, qui a été rejetée. La division avait alors considéré que les criteres permettant
de retenir un risque de confusion n’étaient pas remplis. En janvier 2007, Forge de Laguiole a
déposé un recours devant la premiere chambre de recours de 'OHMI. Linstruction du
dossier a été relativement longue car la chambre était dans I'attente de diverses décisions
sur des sujets comparables. C’est le 1er juin 2011 que la premiére chambre, par une
décision trés motivée, a accueilli le recours et a annulé la marque communautaire de

M. Szajner pour toutes les classes de produits dans lesquelles la marque Laguiole avait été
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enregistrée, a I'exception des services de la classe 38. Elle a ainsi pris le contrepied de la
division d’annulation en considérant qu'il existait un risque de confusion entre les signes en
conflit pour le consommateur. En conséquence, M. Szajner a déposé a son tour un recours
devant le TPIUE, qui a rendu son arrét la semaine derniére.

Quelle est la portée de I'arrét du TPIUE ?

Cet arrét est tres intéressant, il reprend les dispositions du réglement communautaire en
matiere de marque et le confronte au droit frangais, dans le cadre d’'un examen en droit de la
décision de la premiére chambre de recours. En concluant que la dénomination sociale
frangaise antérieure Forge de Laguiole est opposable a la marque communautaire de M.
Szajner — notamment pour les produits de la classe 8, c’est-a-dire pour les produits et
instruments a main entrainés manuellement, dont les couteaux —, il annule la marque pour
tout ce qui concerne le coeur de métier de notre cliente. Le tribunal n’a toutefois pas confirmé
dans son intégralité la décision de la premiére chambre de recours. Celle-ci estimait en effet
que la dénomination sociale Forge de Laguiole était trés connue, concluant ainsi a la nullité
totale de la marque communautaire de M. Szajner, a I'exception de la classe 38. Pour sa
part, le tribunal a considéré que, bien que la dénomination sociale Forge de Laguiole soit
bien connue, elle ne I'était pas suffisamment au moment du dép6t de la marque
communautaire en 2001 pour justifier son annulation totale. Le tribunal a donc laissé
subsister une partie de I'enregistrement de la marque communautaire de M. Szajner. A cette
occasion, le tribunal rappelle également qu’un revirement de jurisprudence ne peut étre
confondu avec la rétroactivité de la loi, ce qui parait étre une sorte de clin d’ceil aux décisions
des juges frangais.

Quelle incidence aura cette décision dans le litige opposant la commune de Laguiole a
Gilbert Szajner ?

Le litige traité par le TPIUE est né du dép6t d’'une marque communautaire et ne concerne
pas la procédure frangaise opposant actuellement la commune au méme M. Szajner. Bien
que je n’'intervienne pas sur ce dossier, il est difficilement imaginable que la Cour de
cassation ne s’intéresse pas a I'arrét du TPIUE. Enfin, la loi du 17 mars 2014 qui a accru la
protection du nom des collectivités territoriales va également dans le sens de la protection de
ses intéréts que recherche la commune.
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