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O2 NE PEUT PAS INVOQUER SES DROITS DE MARQUE POUR INTERDIRE
L'USAGE D'UN SIGNE SIMILAIRE DANS UNE PUBLICITE COMPARATIVE DE
HUTCHISON 3G

Le droit de marque ne permet pas de s’opposer a I’utilisation d’un signe identique ou similaire a
une marque dans une publicité comparative s’il n’y a pas de risque de confusion dans I’esprit
du consommateur, entre I’annonceur et le titulaire de la marque ou entre les marques, biens ou

services de I’annonceur et ceux du titulaire de la marque.

Selon la directive communautaire sur les marques', le titulaire d’une marque peut interdire
I’'usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique a la marque pour des produits ou services
identiques et I'usage d’un signe similaire a la marque s’il existe un risque de confusion qui
comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

La directive communautaire sur la publicité comparative® prévoit la licéité d’une publicité
comparative sous certaines conditions, entre autres qu’elle ne soit pas trompeuse, qu’elle
n’engendre pas de confusion sur le marché entre I’annonceur et un concurrent ou entre des
marques, qu’elle n’entraine pas le discrédit ou le dénigrement d’une marque et qu’elle ne tire pas
indGiment profit d’une marque.

Pour promouvoir ses services de téléphonie mobile, O2 utilise des images de bulles de
nombreuses fagons et est titulaire de deux marques nationales britanniques consistant en une
image statique de bulles.

En 2004, Hutchison 3G (« H3G »), un concurrent de O2 qui commercialise ses services sous le
signe «3», a commencé une campagne publicitaire pour son service prépayé appelé
« Threepay ». A cette fin, elle a fait diffuser a la télévision une publicité dans laquelle elle
comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2. Cette publicité débutait par
I’utilisation du nom « O2 » et d’images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se

! Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les 1égislations des Etats membres sur les
marques (JO 1989, L 40, p. 1)

? Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984 en matiére de publicité trompeuse et de publicité
comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifié par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du
6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18)



poursuivait avec des images de « Threepay » et « 3 », ainsi qu’avec un message indiquant que les
services de H3G étaient moins chers d’une fagon spécifique.

02 a introduit une action en contrefagon de ses marques "bulles" devant la High Court, tout en
admettant que la comparaison des prix effectuée dans la publicité était exacte et que la publicité
n’était pas trompeuse. Cette action a été rejetée. O2 a donc formé un recours contre cet arrét
devant la Court of Appeal, qui a demandé a la Cour de justice si un titulaire d’une marque peut
interdire I’usage d’un signe identique ou similaire de sa marque dans une publicité comparative
qui ne provoque pas de confusion entre I’annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens
ou services de I’annonceur et ceux d’un concurrent.

A titre liminaire, la Cour explique ’interaction entre la directive sur les marques et la directive
sur la publicité comparative. Elle consideére que 1’utilisation d’un signe identique ou similaire a
une marque d’un concurrent dans une publicité comparative aux fins d’identifier ses produits ou
services est susceptible d’étre interdite en vertu de la directive sur les marques. Toutefois, la
Cour note que le législateur a entendu favoriser la publicité comparative et, a cette fin, limiter
dans une certaine mesure le droit conféré par la marque.

Afin de concilier la protection des marques et 1’utilisation de la publicité comparative, la Cour
constate que le titulaire d’une marque ne peut pas interdire 1’usage par un tiers, dans une
publicité comparative qui satisfait a toutes les conditions de licéité, d’un signe identique ou
similaire a sa marque. Toutefois, lorsqu’il existe un risque de confusion entre 1’annonceur et un
concurrent ou entre les marques, biens ou services de 1’annonceur et ceux d’un concurrent, la
publicité ne remplit pas toutes les conditions de lic€ité énumérées par la directive sur la publicité
comparative et le titulaire de la marque peut interdire 1’'usage d’un signe identique ou similaire a
sa marque.

En réponse a la question posée par la Court of Appeal, la Cour rappelle qu’un titulaire d’une
marque peut interdire 1’usage d’un signe similaire a sa marque, lorsque quatre conditions sont
réunies : 1’'usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; il doit étre fait sans le consentement du
titulaire de la marque ; il doit étre fait pour des produits ou services identiques ou similaires a
ceux pour lesquels la marque a été enregistrée; et il doit porter atteinte ou étre susceptible de
porter atteinte a la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la
provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans ’esprit du
public. La Cour note que les trois premieres conditions sont réunies dans 1’affaire au principal.
En revanche, elle constate que, selon les propres constations de la juridiction de renvoi, I’usage
par H3G d’images de bulles similaires aux marques n’a pas fait naitre de risque de
confusion dans I’esprit des consommateurs. En effet, la publicité, dans son ensemble, n’était
pas trompeuse et, en particulier, elle ne suggérait pas qu’il y elit un quelconque lien commercial
entre O2 et H3G. Par conséquent, la quatriéme condition fait défaut dans I’affaire au
principal.

Dans ces conditions, la Cour constate que le titulaire d’une marque ne peut pas invoquer ses
droits de marque pour interdire I’'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un
signe similaire a cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires a ceux
pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naitre, dans I’esprit
du public, un risque de confusion.
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