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LE TITULAIRE D'UNE MARQUE PEUT INTERDIRE L'UTILISATION D'UNE LISTE
COMPARATIVE PRESENTANT UN PRODUIT TIERS COMME IMITATION DE L'UN
DE SES PRODUITS

Le profit réalisé par I'annonceur grace a une telle liste comparative est le fruit d'une
concurrence deloyale et doit, par conseéquent, étre considéré comme indiment tiré

L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté ainsi que le Laboratoire Garnier sont membres du
groupe L'Oréal qui fabrique et commercialise des parfums de luxe. Elles sont titulaires des
marques renommeées Trésor, Miracle, Anais-Anais et Noa.

Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de ces parfums, produites
par Bellure. Les flacons et les emballages utilisés pour commercialiser ces imitations présentent
une ressemblance générale avec ceux employés par L'Oréal, lesquels sont protégés par des
marques verbales et figuratives. De plus, les sociétés utilisent des listes comparatives,
communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum de luxe dont le
parfum commercialis¢ est I'imitation.

L'Oréal a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales) une action en contrefagon
a I'encontre de Bellure, de Malaika et de Starion.

La juridiction nationale saisit la Cour de justice afin de préciser l'interprétation de certaines
dispositions de la directive sur les marques' ainsi que de la directive en matiére de publicité
trompeuse et de publicité comparative®.

S'agissant de l'utilisation d'emballages et de flacons similaires a ceux des parfums fins
commercialisés par L'Oréal, la Cour est interrogée sur le fait de savoir si un tiers faisant usage
d'un signe similaire a une marque renommeée peut €tre réputé tirer indiment profit de la marque,
lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits, sans

! Premiére directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations 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 modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du
6 octobre 1997 (JO L 290).



toutefois entrainer, pour le public, un risque de confusion ou causer un préjudice au titulaire de la
marque.

La Cour répond de manicre affirmative a cette question. Ainsi elle juge que I’existence d’un
profit indiment tiré du caractere distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose
ni I’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté au titulaire
de la marque.

La Cour considére qu'afin de déterminer si ’'usage du signe tire indiment profit du caractcre
distinctif ou de la renommée de la marque il est nécessaire de procéder a une appréciation
globale qui tient compte notamment de l'intensit¢é de la renommée et le degré de caractere
distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le
degré de proximité des produits concernés.

En l'occurrence, Malaika et Starion tirent un avantage commercial du fait qu'ils utilisent, pour la
commercialisation de leurs imitations "bas de gamme", des emballages et des flacons similaires a
ceux utilisés par L'Oréal pour ses parfums de luxe. Par ailleurs, la similitude a été¢ délibérément
recherchée afin de créer une association dans l'esprit du public dans le but de faciliter la
commercialisation des produits. La Cour estime que dans ces conditions, il doit notamment étre
tenu compte du fait que l'usage des emballages et des flacons similaires a ceux des parfums
imités a pour but de profiter, a des fins publicitaires, du caractére distinctif et de la renommée
des marques sous lesquelles ces parfums sont commercialisés.

La Cour conclut que, lorsqu’un tiers tente par I’'usage d’un signe similaire a une marque
renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir
d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune
compensation financiere et sans devoir déployer des efforts propres a cet égard, I’effort
commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit
résultant dudit usage doit étre considéré comme indiment tiré du caractere distinctif ou de
la renommeée de ladite marque.

En ce qui concerne les listes comparatives de parfums indiquant les noms des parfums de luxe de
L'Oréal, protégés par des marques verbales, la Cour constate tout d'abord que celles-ci sont
susceptibles d’étre qualifiées de publicité comparative. Elle rappelle ensuite que [’utilisation par
un annonceur, dans une publicité comparative, d’un signe identique ou similaire a la marque
d’un concurrent est susceptible d’étre interdit, le cas échéant, en vertu de la directive sur les
marques, & moins que cette publicité ait satisfait a toutes les conditions de licéité énoncées a la
directive en matic¢re de publicité trompeuse et de publicité comparative.

La Cour considére, dans ce contexte, que le titulaire d’une marque est habilité a faire
interdire I’usage par un tiers d’un signe identique a cette marque, méme lorsque cet usage
n’est pas susceptible de porter atteinte a la fonction essentielle de la marque, qui est
d’indiquer la provenance des produits ou services, a condition que ledit usage porte
atteinte ou soit susceptible de porter atteinte a I’une des autres fonctions de la marque,
telles que notamment les fonctions de communication, d'investissement ou de publicité.

Quant a la question de savoir si les listes comparatives des parfums satisfont a toutes les
conditions de licéité énoncées a la directive en matiére de publicité trompeuse et de publicité
comparative, la Cour juge que celle-ci interdit a I’annonceur de faire apparaitre, dans la
publicité comparative, le fait que le produit qu’il commercialise constitue une imitation ou
une reproduction du produit ou du service de marque. Or, les listes comparatives ont pour
but et pour effet d’indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums



commercialisés par Malaika et Starion sont censés constituer une imitation. La Cour constate que
ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers parfums constituent des imitations des parfums
commercialisés par L’Oréal et qu'elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés
par I’annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée.

Enfin, la Cour conclut que le profit réalisé par I’annonceur gréace a une telle publicité
comparative illicite doit étre considéré comme «indiiment tiré» de la notoriété attachée a la
marque, ce qui est également contraire aux exigences imposées par la directive en matiere de
publicité trompeuse et de publicité comparative.
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