TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3eme chambre 3éme section
N°RG:06/16591

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2008

DEMANDERESSES
S.A. INTRA-PRESSE

[--]
92137 ISSY LES MOULINEAUX

S.N.C. L'EQUIPE
[.]
92137 ISSY LES MOULINEAUX

représentées par Me Marianne LABORDE, avocat aedarde PARIS, vestiaire EI327

DEFENDEURS

Société EXA EL HEDDAF
[.]

défaillante

Société BMGI INTERNATIONAL

[-]
Alger 16000
ALGERIE

Monsieur B TAOUFIK

Société ONLINENIC.INC
6 SAN FRANCISCO CA 94116 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B Vice-Président,signataire de la décisiorAgnes T, Vice-Président Sophie
CANAS , Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffisrgnataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 27 Mai 2008 tenue en audience queéli

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Répoidradictoire en premier ressort



FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La SNC L'EQUIPE est I'éditrice du journal éponymiesa que des périodiques
L'EQUIPE MAGAZINE, FRANCE FOOTBALL et VELO MAGAZINE

Son fonds de commerce a été cédé le 23 octobre &9Rb société EDITIONS
AMAURY qui en 1997 a cédé l'intégralité des actitgpassifs de sa branche d'activités
de presse a la société INTRA-PRESSE.

La société L'EQUIPE jouit d'une licence exclusiviexgloitation des marques
déposées pour les besoins de I'exploitation desnags precites.

En 1956, un trophée dénommé "BALLON D'OR" a ét&@éus I'égide du magazine
FRANCE FOOTBALL , destiné a récompenser chaque enoé footballeur
sélectionné par des journalistes correspondants deagazine.

La sociéeté INTRA-PRESSE se prétend titulaire destslde propriété intellectuelle
attachés a ce concours soit des droits d'autede seglement et sur la représentation
du trophée ainsi que sur les marques francaiséanationales et communautaires
"Ballon d'or".

M. B A TAOUFIK est un ressortissant algérien, gérdnne société de droit algérien
I'EURL BMGI INTERNATIONAL, la société EXA EL HEDDAFest une société de
droit algérien et la société ONELINEIC.Inc est woeiété de droit américain.

En juillet 2005, la SNC L'EQUIPE et la société INAfRRESSE ont découvert
I'existence d'un site internet dénommeé "ballondacom” relatant une cérémonie de
remise du "ballon d'or" au meilleur footballeuré&ign.

Des tentatives d'accord amiables n‘ayant pas adauNC L'EQUIPE et la société
INTRA-PRESSE ont assigné le 25 octobre 2006 lesésmsc EXA EL HEDDAF,
BMGI INTERNATIONAL, M. B TAOUFIK et la société ONLNENICINC en
contrefacon de marques, de droits d'auteur et ecucence déloyale et parasitaire.

Dans leurs dernieres écritures du 8 avril 2008, desiétés INTRA-PRESSE et
I'EQUIPE demandent au tribunal de:

-se déclarer compétent en application de l'ard@ealinéa 3 du Code de Procédure
Civile et subsidiairement en application de I'detit4 du code civil;

-dire que les marques francaises "BALLON D'OR" n447 058 et 1 457 055, la
marque internationale semi-figurative "BALLON D'OR® 495 401 et la marque
communautaire verbal BALLON D'OR sont renommées m#isigner un concours en
matiere sportive;

-dire que le reglement du Ballon d'Or et le Tropl=dlon d'Or sont originaux et
protégeables au titre du droit d'auteur;



-dire que la création et I'exploitation du nom demndine "ballondor-dz.com" pour
promouvoir un site consacré a un site en matieoetigp constitue une contrefacon de
la marque francaise n° 1457 058 et de la marquenuorautaire précitée en
application de l'article L 713-2 du Code de Pragriétellectuelle

-dire que l'exploitation sur des sites interneeliabnnectés "ballondor-dz.com" " le
buteur.com” et "elheddaf.com" accessibles en Franceterme BALLON D'OR pour
désigner un concours en matiéere sportive constitoe contrefacon des marques
précitées en application du méme texte;

-a tout le moins , dire que le nom de domaine tioalbr-dz.com” et I'exploitation des
termes "ballondor" et "ballon d'or" et de leur wation en arabe sur les trois sites
précités constituent des contrefacon des marquéeit¢es en application de l'article L
713-3 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-dire que le reglement du BALLON D'OR organisé |aasociété EXA EL HEDDAF
sous I'égide des journaux algériens EL HEDDAF et BHETEUR constitue une
contrefacon du reglement Ballon d'or en applicatles articles L 122-4 et L 334-2 du
Code de Propriété Intellectuelle ;

-dire que la reproduction et la représentationlssrtrois sites précités d'un trophée
dénommé BALLON D'OR constitué d'un ballon rond oneaté de motifs hexagonaux
comportant une combinaison de couleurs , or, magpied argent constitue des actes
de contrefacon du trophée "Ballon d'or" en applicaties mémes textes ainsi que des
actes de contrefacon des marques francaise etattmmale n° 1457 055 et 495 4012
et de la marque communautaire précitée en apuicale I'article L 713-3 du Code de
Propriété Intellectuelle;

-dire que l'organisation et la promotion d'un camsoen matiere sportive sous la
dénomination "Ballon d'or" sont constitutifs aujpoéce de la SNC L'EQUIPE d'actes
de concurrence déloyale et parasitaire en apmicake I'article 13 82 du code civil,

-ordonner sous astreinte:

*la fermeture du site "ballondor-dz.com"

*le transfert de propriété du nom de domaine cpoedant a la société INTRA-
PRESSE,

*le blocage par la société ONLINENIC.inc de toutmale domaine constituant la
reproduction, la traduction ou l'imitation en quedgangue que ce soit, de la marque
"Ballon d'or",

-interdire a cette méme société d'héberger ou ebigsirer a I'avenir tout nom de
domaine composé des termes "ballon d'or" ou dettaduction;

-interdire sous astreinte aux sociétés défendesedsms l'ensemble de I'Union
Européenne :



*de reproduire et de faire usage des termes "ballor' et "ballondor " sur tout
support

* de fabriquer, faire fabriquer, reproduire , reg@8ter un trophée constituant la
reproduction ou l'imitation de la marque communiaetarécitée;

-dire que le tribunal se réservera la liquidaties dstreintes ainsi ordonnées;

-condamner la société EXA EL HEDDAF a payer a chacdes demanderesses la
somme de 200.000 euros en réparation de l'attaumemarques dont la somme de
100.000 euros sera mise a la charge in solidum dae sdéciété BMGI
INTERNATIONAL et de M. T;

-condamner la société EXA EL HEDDAF a payer a lai&@@ INTRA-PRESSE une
somme de 200.000 euros en réparation du préjudmdtant de l'atteinte a ses droits
d'auteur sur le concours et le trophée "ballor'd'or

-condamner cette méme société a payer a la sacEQRJIPE une somme de 200.000
euros au titre de la concurrence déloyale et pareesi

-condamner les défenderesses in solidum au paieawentdemanderesses a chacune
une somme de 10.000 euros en application de arfiec0 du Code de Procédure
Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécutionvizmre et de l'autorisation de
publication de la décision a intervenir.

M. B et la société BMGI INTERNATIONAL soutiennenaxs leurs dernieres écritures
du 13 mai 2008 que:

-le tribunal doit se déclarer incompétent au prdiit tribunal de grande instance
d'Alger;

-ils n'ont commis aucun acte de contrefagon, lesqu&s en cause n'‘ayant pas de
renommée en Algérie et les émissions diffusées @ANAL PLUS n'étant pas
réceptionnées sur ce territoire;

-ils n'ont bénéficié d'aucune retombée financiamtrairement a l'argumentation des
demanderesses;

-ils ont enregistré la marque a I'Institut natioakgérien sans difficulté et il en est de
méme pour l'enregistrement du nom de domaine imeém

-ils sont de parfaite bonne foi n'étant que de Bmprestataires de services autorisés
par les instances officielles algériennes;

-le constat de I'APP n'a pas de valeur probante;

-les noms de domaine "lebuteur.com" "elheddaf.coet" " ballondor-dz.com"
appartiennent a la société EXA EL HADDAF qu'ils pnévenue des la réception de la
réclamation de la société L'EQUIPE;



-la marque verbale "ballon d'or" n'est pas protégedlgérie.

Aussi, ces défendeurs concluent au débouté des ndiemaet a titre subsidiaire
demandent que les dommages et intéréts soientééingiti seul dommage subi en
France.

En cours de délibéré, M. T et sa sociéte, poudiétiglir bonne foi ont adressé ainsi
gue l'avait autorisé le tribunal, un constat d'tieisen date du 27 juin 2008 démontrant
d'apres eux la radiation du nom de domaine "batiowid.com".

Les autres défendeurs régulierement assignéspasrtonstitué avocat.
SUR CE,
*sur I'exception d'incompétence:

L'article 771 disposant que le juge de la mise tah &st seul compétent pour statuer
sur les exceptions de procédure dont les exceptilen£ompétence, 1' exception
d'incompétence opposée par M. T et de la sociét&BMternational est irrecevable

devant le tribunal et en conséquence est rejetée.

*sur la validité du constat de I'Agence pour la Preection des Programmes:

Bien que contestant la validité du constat de I'AB® défendeurs n'articulent a I'appui
de ce moyen de défense aucune argumentation.

Le tribunal releve au surplus que ces parties ndestent pas la matérialité des
constatations faites par cet organisme mais unigaetas conclusions qu'en tirent les
demanderesses. Dés lors ce moyen est rejetée.

*sur les droits des sociétés demanderesses:
Par la production des certificats d'identité dequarcorrespondants, il est établi que:

-la société INTER-PRESSE est titulaire d'une mardwencaise dénominative

BALLON D'OR déposée le 23 mars 1988 et enregist@as le n° 1457058 pour

désigner notamment "l'organisation de concours atiene de sport, d'éducation et de
divertissement"; cette marque a été régulieren@rmuvelée le 9 mars 1998;

-la société L'EQUIPE est titulaire d'une licencexgloitation de cette marque inscrite
au registre national des marques le 4 avril 1989;

-la société INTER-PRESSE est titulaire d'une marduncaise semi-figurative
constituée de la représentation d'un trophée figua ballon de football de couleur
dorée, déposée le 23 mars 1988 et enregistrée lsons 1457055 pour désigner
également "l'organisation de concours en matiére sdert, d'éducation et de
divertissement"; cette marque a été régulierenamrmuvelée le 9 mars 1998;



-la société L'EQUIPE est titulaire d'une licenaxgloitation de cette marque au terme
d'un contrat en date du 8 février 1989 inscriteregistre national des marques le 4
avril 1989;

-la société INTER-PRESSE est également titulaire:

* d'une marque communautaire dénominative BALLONOR' enregistrée le 7
novembre 2006 sous le n° 004226148 pour désigne&rmmoent l'organisation de
concours (éducation ou divertissement);

*d'une marque communautaire reproduisant le trogiréeité (ballon de football de
couleur or) enregistrée sous le n° 004327326 l|a62007 pour désigner notamment
le méme service que précédemment.

Il n'est pas justifié de l'existence et de l'insiton au registre communautaire des
marques d'une licence d'exploitation au profit alsdciété L'EQUIPE des deux titres
precites.

De méme, la marque internationale n° 495 401 repsadt le trophée ne donne aucun
droit de marque a sa titulaire dés lors que la dgan'est pas visée a son
enregistrement.

Il est justifié aux débats et non contesté queoldésé L'EQUIPE exploite les deux
marques francaises pour l'organisation d'un cosceigant a désigner le meilleur
footballeur professionnel de l'année , concours rgacontre une grande notoriété
nationale et internationale.

*sur les faits:

Il ressort des procés-verbaux dressés a Parisnpagent de I'APP les 18 juillet 2005
et le 21 juin 2006 que:

-sur le site internet en langue francaise a I'adrésallondor-dz.com” présenté comme
le "site officiel" était représentée la remise dtumphée intitulé "8™ ballon d'or El
Haddaf-Le buteur”, le trophée étant constitué diathon de football sur un socle, de
couleur dorée. En balise meta sur ce site figlaaitention"grand concours du ballon
d'or pour I'Algérie organisé par EXA qui édite Ildomadaire sportif EL HADDAF".
Les termes "ballon d'or” et la représentation @ptée figuraient sur plusieurs pages
d'écran .

-sur le site internet en langue francaise a |'adgrédebuteur.com” figurait sur la page
d'accueil un logo " ballond'or 2003-2004"qui dotraiceés en cliguant dessus au site
précédent puis a une page portant un article i@titBallon d'Or, I'émotion était au
rendez- vous";



-sur le site internet en langue francaise a l'adré®lwatan.com” figurait un lien
permettant d'avoir acces a un extrait d'un ariiadigulé " Ballon d'or EI Heddaf-Le
Buteur".

- les noms de domaine " ballondor-dz.com" et "eltaéadtom" sont enregistrés au nhom
de la société BMGI International ( cf recherchesolldes constats);

-le nom de domaine " lebuteur.com" est enregisiréx@m M. B Touafik.(recherche
Whois des constats).

*sur la contrefagon de marques:

Le tribunal reléeve que les margues communautaipggsees ont été enregistrées
respectivement les 7 novembre 2006 et le 16 mav.20@s lors que les proces-
verbaux de constat datent des 18 juillet 2005 eRtyuin 2006 et qu'il n'est pas
démontré que les faits incriminés aient perdurégp@sirement a ces dates (la capture
d'écran de janvier 2008 étant insuffisante a catdy, les demandes de contrefacon
fondées sur ces titres communautaires sont makfsd'article 9 du Reglement CE
du 20 décembre 1993 disposant dgielroit conféré par une marque communautaire
n'‘est opposable aux tiers qu'a compter de la pabbo de l'enregistrement de la
marque ".

Les sites internet précités étant rédigés en fiargtas'adressant en conséquence au
public francophone , amateur de football et notantna public francais originaire
d'Afrique du Nord, le tribunal appréciera les faitgués de contrefacon (dépbt et usage
du nom de domaine "ballondor-dz.com et usage démamination ballon d'or et de la
représentation d'un trophée sur les 3 sites psdcie regard de l'article L 713-3 du
Code de Propriété Intellectuelle qui dispose gaet interdits , sauf autorisation du
propriétaire s'il peut en résulter un risque de fimion dans I'esprit du public ...b)l
'imitation d'une marque et l'usage d'une marqueaémipour des produits ou services
identiques ou similaires a ceux désignés dansdgaetrementles signes en cause
n'‘étant pas identiques.

Il est constant que le risque de confusion doi &gpprécié globalement en tenant
compte de tous les facteurs pertinents de |'es=tée appréciation globale doit en ce
gui concerne la similitude visuelle, auditive ounceptuelle des marques en cause étre
fondée sur l'impression d'ensemble produites par nfarque en tenant compte
notamment des éléments distinctifs et dominantsetles-ci.

Le tribunal relevant :

sur les produits désignésqu'ils sont identiques s'agissant dans les deuxdeas
I'organisation d'un concours dans le domaine dpabthutissant au choix du meilleur
footballeur de I'année;




sur_les signesqu'ils présentent une forte similitude (ballondarcom/ ballon d'or ;
trophées dégageant une méme impression d'enseenialiet ta I'aspect doré du ballon
monté sur un pied),

considére que le risque de confusion pour le pudiwerné a savoir le public francais
amateur de football est certain, le concours osgapar les demanderesses depuis de
nombreuses années bénéficiant d'une notoriété miendil a récompensé des
footballeurs de nationalités différentes, la sébecs'effectuant parmi les joueurs du
monde entier. S'il est acquis aux debats que leatos "ballon d'or" organisé en
Algérie ne l'est pas par la société L'EQUIPE, énndemeure pas moins que les
internautes compte-tenu de la similarité des dénatiains et trophée utilisés seront
naturellement portés a croire qu'il s'agit de lesiom "algérienne” du concours de la
société L'EQUIPE bénéficiant de l'autorisation @dlecci ou de celle de la société
INTERPRESSE.

En conséquence, le tribunal considere que la oréati I'exploitation du site internet
"ballondor-dz.com" pour désigner un site consact@&rganisation d'un concours en
matiere sportive , que l'utilisation des dénomunadi "‘Ballon d'or” et la représentation
d'un trophée constitué d'un ballon doré pour dé&sigm tel concours sur les sites
litigieux constituent des actes de contrefacon desx marques francaises des
demanderesses.

*sur la contrefacon de droits d'auteur:

*sur le reglement:

Le tribunal considére que le réglement d'un coreoanstitué d'un ensemble de regles
permettant le choix de vainqueurs n'est protégegqine si sa formalisation présente
une originalit¢ . En l'espece, les éléments oppomessauraient présenter cette
caractéristiqueiune liste de 50 joueurs européens est établielgpanagazine France
Football; au sein de cette liste chaque juré duyjoonstitué de 51 membres en désigne
5 classés par ordre de préférence; le footballetlestionné en premier par chacun de
ces journalistes gagne 5 points, le deuxieme 4tgoile troisieme 3 points , le
guatrieme 2 points et le cinquieme 1 point. A lidesde ce vote, le joueur totalisant le
plus de point gagne cette distinction ".

Des lors que ce reglement ne bénéficie pas dedeegiron du droit d'auteur, les
demandes de ce chef sont rejetées.

*sur le trophée:

Le tribunal considere qu'aucune des demanderesgestifient étre titulaire des droits
d'auteur sur le trophée, la marque francaise d'@rigyant été déposée par une société
tierce aux demanderesses et l'exploitation du @&epétant le fait de la société
L'EQUIPE et non de la société INTRA-PRESSE.

Dans ces conditions, les demandes au titre deraefacon de droits d'auteur sont
rejetées.



*sur les actes de parasitisme:

La SNC L'EQUIPE fait grief a la société EXA EL HEBPB d'avoir, par I'organisation
d'une cérémonie de remise d'un "ballon d'or" dass jburs précédant le B
anniversaire du Ballon d'Or organisé par elle efcagdes invités communs ( les deux
journalistes: Christian J de TF1 et Dominique L Flance Teélévision et le joueur
Laurent B) voulu se placer de facon délibérée damssillage afin de profiter sans
bourse déliece de la notorieté du BALLON d'OR et degestissements massifs
consacré a sa promotion.

Le tribunal releve que la SNC L'EQUIPE ne démopts que son concours BALLON
D'OR concerne le territoire algérien soit par lag@nce au sein du jury d'un juré de
cette nationalité soit par le choix de footballejpaant dans les équipes de cette
nation. Des lors, elle ne saurait se plaindre e&cte parasitisme commis sur ce
territoire sur lequel elle ne jouit d'aucune atévi

Les demandes de ce chef sont donc rejetées.

*sur les responsables des actes de contrefagon:

Seuls les titulaires des noms de domaine " balleddaom™ et " ehefddaf.com” et
"lebuteur.com” sont responsables des actes deetagdn, I'organisation matérielle du
concours du "ballon d'or algérien” et les comptadts qui en sont dressés en Algérie
n'‘étant pas illicites au regard des marques frapggprécitées, seules la diffusion en
France des sites en cause étant contrefaisantesridunal n'étant pas compétent pour
apprécier la contrefagcon de la marque internatonéant I'Algérie réalisée sur ce
territoire.

Dés lors, seuls M. B TAOUFIK et la societé BMGldmational sont responsables des
actes de contrefacon de marques, la bonne foi iei@mdérante en cette matiére.

*sur les mesures réparatrices:

Le constat produit en cours de délibéré n'ayantép@sliscuté contradictoirement, le
tribunal prononce a toutes fins utiles l'interdiatid'utilisation du nom de domaine
"ballondor-dz.com" a destination de la France.

Compte-tenu des droits sur la marque internatioBAlELON D'ORnN° 495401 visant
I'Algérie de la société INTRA-PRESSE , le tribupabnonce également a toutes fins
utiles, le transfert de propriété de ce nom de dioenza cette derniére.

Compte-tenu de la notoriété des marques francaisee la nature particuliere des
actes de contrefacon, le tribunal considere queptégudices subis par la société
INTRA-PRESSE et la SNC L'EQUIPE, seront justemademnisés par l'allocation a
chacune d'une indemnité de 15000 euros.

Cette condamnation réparant I'entier dommage, ldigadion de la décision n'est pas
nécessaire.



L'équité commande en revanche d'allouer a chaqriétéademanderesse une somme
de 7500 euros

Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de leturaail y a lieu d'ordonner
I'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
statuant par décision en premier ressort , réputéeontradictoire et remise au
greffe, sous le bénéfice de I'exécution provisoire,

Rejette comme irrecevable I'exception d'incompéaaulevee;

Dit que M. B TAOUFIK et la société BMGI Internatiahen réservant le nom de nom
de domaine " ballondor-dz.com" et en I'exploitainsaque les nhoms de domaine " le
buteur.com” " elheddaf.com” pour éditer des siteternet en langue francaise
reproduisant des imitations des marques francéisdbon d'or" "trophée ballon d'or"
n° 1457 058 et 1457 055 dont la société INTRA-PRESS titulaire et exploitées par
la société L'EQUIPE en exécution d'une licenceritesa I'INPI ,ont commis des actes
de contrefacon au détriment de ces deux sociétés;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sagtsegnte de 1000 euros par jour de retard
passé le délai de deux mois apres la significatela présente décision;

Ordonne la société BMGI International le transtdet propriété du nom de domaine
"ballondor-dz.com" a la société INTRA-PRESSE, s@serve du maintien en vigueur
de ce nom de domaine au jour du présent jugement;

Condamne in solidum M. B TAOUFIK et la société BMlaternational a payer a la

société INTRA-PRESSE et a la société L'EQUIPE chacune indemnité de 15000
euros a titre de dommages et intéréts et une indem@ 7500 euros en application de
I'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les demanderesses du surplus de leurs despan

Condamne in solidum M. B TAOUFIK et la société BM{aternational aux dépens
qui comprendront outre l'intégralité des frais dgisication des actes de procédure,
les frais liés aux deux constats de I'Agence p@rbtection des Programmes,

Fait et Jugé a Paris, le 8 octobre 2008,



