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I- Loi actuelle et pratiques

1) Est ce que votre système juridique prévoit une forme de protection contre : 

a) Le fait de profiter indûment d’une marque, tel que défini dans les « Working Guidelines »
Oui : Le système juridique français prévoit (1) l’action en usurpation de marque de renommée et (2) l’action en parasitisme.

b) Des usages que vous considérez similaires mais non inclus dans la définition donnée au sein des « Working Guidelines »
Le système juridique français prévoit en outre l’action en contrefaçon de marque par imitation (article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle), des dispositions précises autorisant la publicité comparative (article L.121-9 du Code de la consommation) en faisant référence aux marques de tiers, et des dispositions relatives à la pratique commerciale trompeuse (article L.121-1 I 1° du Code de la consommation), en faisant référence aux signes distinctifs.

2) Quel est le nom de cette protection ? Sa définition relève-t-elle de la loi ou de la jurisprudence ? Dans l’éventualité où cette protection est également une forme de protection contre la dilution du caractère distinctif, merci de le préciser et de développer les fondements de cette particularité
2.1. L’action en usurpation de marque de renommée

L’action en usurpation de marque de renommée est codifiée par le droit des marques à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce texte est issu de l’article 5.2 directive n°89/104/CEE .

2.2. Le parasitisme selon le droit commun de la responsabilité civile:

L’action en concurrence déloyale est issue des dispositions de l’article 1382 du Code civil selon lesquelles :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La notion de parasitisme, qui est l’une des formes de concurrence déloyale, est issue d’une définition jurisprudentielle, créée en 1999 par la Cour de cassation, selon laquelle ces faits de parasitisme constituent un : « ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire » (Cass. Com., 26 janvier 1999).

Le Professeur Tourneau a, pour sa part, fourni la définition suivante : « Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissement commet un agissement parasitaire fautif. Car cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et la réparation, s’il ne dispose pas d’une autre action spécifique ».
3) S’il existe une telle protection, quels sont ses fondements, i.e. droit des marques (distinguez entre marque enregistrée et non-enregistrée si nécessaire), droit de la concurrence déloyale, droit de la consommation, jurisprudence ? Si plusieurs causes d’action sont disponibles, existe-t-il une interaction entre celles et si oui laquelle ?

3.1 L’action en usurpation de marque de renommée est fondée sur le droit des marques comme indiqué ci-dessus, mais n’est pas une action en contrefaçon. Elle protège du parasitisme les marques enregistrées « jouissant » d’une renommée, comme les marques non enregistrées mais « notoirement connues ». 

3.2 L’action en concurrence déloyale repose sur la responsabilité civile (voir les articles et la jurisprudence mentionnés ci-avant), qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

3.3 En principe ces deux actions, menées sur des fondements et des critères différents (voir ci-après), peuvent être menées simultanément mais elles ne doivent pas se baser sur les mêmes faits. En pratique, les juges transposent quelquefois certains des critères d’une action à l’autre.   

4) Quelles sont les conditions d’exercice de toute forme d’action, par exemple l’exigence d’une marque enregistrée, la réputation de la marque, l’existence d’un lien ou d’une association avec la marque, la bonne foi, la modification du comportement économique du consommateur , un avantage avéré, un avantage potentiel dans le futur? Comment sont-ils prouvés ?

4.1. 
Les conditions d’exercice d’une action en parasitisme fondée sur le droit des marques :

La jurisprudence française sanctionne les comportements parasitaires constituant une « exploitation injustifiée et tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée » d’une marque renommée ou notoire (Cass. com., 11 mars 2008, pourvoi n°06-15594, Bull.2008, IV, n°60, Louis Vuitton ; Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21628 ; CA Paris, 6 décembre 2013, RG n°11/18793, Elite).
Conformément aux principes posés par la jurisprudence communautaire, le titulaire d’une marque peut donc s’opposer à l’utilisation d’un signe identique ou similaire à sa marque dès lors que :

· la marque revendiquée jouit d’une renommée, c’est-à-dire qu’elle est connue « d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle » (CJCE, 14 septembre 1999, General Motors, affaire C-375/97 ; pour une application française de cette définition de la renommée : CA Paris, 25 février 2000, RG n°97/10602, Connexion) ;
· le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors-même qu’il ne les confond pas (CJCE, 27 novembre 2008, Intel, affaire C-252/07, point 30 ; pour un exemple français : CA Versailles, 16 avril 2013, RG n°11/05269, Elle) ;

A cet égard, l’appréciation du lien créé entre les signes en présence se fera par rapport au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits et services couverts par le signe litigieux (Intel, point 36).

· l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ;

Le tiers tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque de renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter sans compensation financière, l’effort commercial déployé pour créer et entretenir l’image de celle-ci . 
NB : Le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque (L’Oréal / Bellure, point 43).

Il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment :

· l’intensité de la renommée et le degré du caractère distinctif de la marque : plus le caractère distinctif et la renommée seront importants, plus l’existence de l’atteinte sera aisément admise ;

· le degré de similitude entre les marques en conflit ;

· la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
La jurisprudence n’exige pas que le profit tiré par le défendeur soit effectif et actuel, le titulaire de la marque devant uniquement prouver un risque sérieux qu’un tel avantage se produise dans le futur.. Le titulaire doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu.

Certains critères ne sont toutefois pas pertinents dans la caractérisation d’agissements parasitaires dans le cadre de la protection spécifique des marques renommées :

· l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence;

· la modification du comportement économique du consommateur ; 

· la bonne ou mauvaise foi du défendeur.

4.2.
Les conditions d’exercice d’une action en parasitisme fondée sur le droit commun de la responsabilité civile : articles 1382 et 1383 du Code civil 

Elle trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, et non dans le droit de marque. Aucun titre de propriété intellectuelle n’est donc requis, cette action pouvant être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif.

Comme toute action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient alors d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

4.2.1
La faute

Il s’agit de l’élément essentiel des conditions d’exercice d’une action en parasitisme, le préjudice et le lien de causalité étant habituellement présumés.

La faute est caractérisée par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Contrairement à la concurrence déloyale en général (qui ne saurait résulter d'un faisceau de présomptions) cette forme particulière de concurrence déloyale qu’est le parasitisme, et qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte en principe d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité. 

Il est difficile de donner une liste exhaustive des différents facteurs pris en compte par la jurisprudence, compte tenu de la multiplicité des comportements parasitaires.

En tout état de cause, la victime d’agissements parasitaires doit démontrer :

· la notoriété et/ou la réalité des investissements réalisés pour le signe distinctif en cause;
· les rattachements gênants ou tout autre acte commis par le défendeur pour détourner cette notoriété ou ces investissements : il peut s’agir d’actes de nature à créer, grâce à des ressemblances injustifiées, des risques d’association avec les signes invoqués.
En revanche, certains éléments sont indifférents dans l’appréciation des actes de parasitisme, notamment :

· la bonne ou mauvaise foi : pour une telle faute il est de règle bien établie que la responsabilité civile est engagée en dehors de tout élément intentionnel;

· la modification du comportement économique des consommateurs.

· La situation de concurrence ou d’absence de concurrence entre les parties.
Il est enfin à noter que, lorsqu’une action en parasitisme est exercée simultanément à une action en contrefaçon de marque, elle ne sera pas recevable si elle se fonde sur les mêmes faits que ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon.
4.2.2 Le préjudice 
Le préjudice est constitué par le trouble commercial que cause l’agissement parasitaire à l’entreprise victime. Il peut résulter de l’atteinte portée à la notoriété et au succès commercial, fruits d’investissements publicitaires importants. 

Mais il est admis qu’un comportement parasitaire cause nécessairement un préjudice, fût-il moral. 

4.2.3 Le lien de causalité entre la faute et le préjudice

Le demandeur à l’action doit, selon le droit commun de la responsabilité civile, démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute – les agissements déloyaux – et le dommage dont il demande réparation.

Toutefois, comme il a été rappelé, il est de jurisprudence constante que le préjudice s’infère des actes déloyaux. En conséquence, le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice est également présumé en matière de concurrence déloyale et parasitaire.

5) Questions liées 
c) Un certain degré de notoriété de la marque est-il requis et si oui, lequel ?

Non : 


i) Pour que  l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle trouve à s’appliquer, il suffit que la marque soit renommée.

Une marque est renommée lorsqu’elle est connue « d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle », c’est-à-dire lorsqu’elle jouit d’un « certain degré de connaissance parmi le public ».

A cet égard, « ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ».

Une fois que la marque est considérée comme renommée, elle bénéficie de la protection spéciale, sans que soit exigé en tant que tel un degré plus ou moins grand de la renommée elle-même.

Néanmoins, comme il a été indiqué, les juridictions peuvent prendre en compte, dans l’appréciation de l’atteinte, l’intensité de la renommée de la marque : plus celle-ci sera importante, plus l’atteinte sera aisément admise.

ii) Quant à l’action en parasitisme de droit commun, aucun degré particulier de notoriété de la marque n’est requis dans la mesure où cette action ne repose pas sur un droit de marque.

Toutefois, l’entreprise parasitée devra démontrer la notoriété et/ou la réalité des investissements réalisés pour le signe distinctif en cause.
d) A qui incombe la preuve des agissements parasitaires ?

En vertu d’un principe général de droit, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver les faits qu’il allègue et ce, qu’il s’agisse :

i. du régime spécial institué par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle en prouvant l’exploitation injustifiée ou

ii. de l’action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1382 du Code civil, en prouvant la faute/le préjudice/le lien de causalité entre la faute et le préjudice, étant précisé que la Cour de Cassation a précisé que cette action en parasitisme peut résulter d’un faisceau de présomptions et que l’existence du préjudice s’infère de la constatation des actes de parasitisme fautifs. 

e) La confusion est-elle une condition du parasitisme ? Si oui, quel est le degré de confusion exigé : confusion réelle, risque de confusion ?

Non : La démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence n’est pas une condition nécessaire au succès de l’action en parasitisme, qu’elle soit fondée sur les dispositions spéciales de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ou sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

Toutefois, bien que le risque de confusion ne soit pas un critère de la protection, la jurisprudence prend parfois en compte l’existence d’un tel risque pour caractériser les actions en parasitisme, sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ou sur celui du droit commun.

f) La protection peut-elle être invoquée tant pour des produits/services similaires que pour des produits/services distincts ?

Oui : 

i) le législateur français n’avait prévu de protection contre l’usage de la marque renommée que pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, c’est-à-dire au-delà du principe de spécialité applicable en droit des marques.

Mais, conformément à la jurisprudence communautaire, les juridictions françaises ont étendu la protection aux produits et services identiques ou similaires.
ii) Par ailleurs, l’action en parasitisme fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil peut être engagée lorsque les parties appartiennent à des secteurs distincts et proposent des produits/services différents comme lorsqu’elles sont concurrentes.
Comme cela a déjà été souligné, la situation de concurrence ou non entre les parties n’est pas un critère nécessaire pour apprécier le parasitisme, seul le comportement fautif étant de nature à engager la responsabilité d’un opérateur du marché.
g) Existe-il d’autres facteurs pertinents qui pourraient-être pris en compte dans l’appréciation du parasitisme ?

L’appréciation des actes de parasitisme, tant dans le cadre de la protection des marques renommées que dans l’action en responsabilité civile, repose sur l’analyse globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. 

En ce qui concerne la protection des marques renommées, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que, dans le cadre d’une telle appréciation globale, peut également être prise en considération, le cas échéant, l’existence d’un risque de dilution ou de ternissement de la marque.

6) Existe-il des moyens de défense ou des limitations à ces protections ? Si tel est le cas, quels sont-ils et quels sont les éléments constitutifs de ces moyens de défense/limitation ?

Oui, le défendeur dispose, pour justifier l’usage de la marque d’un tiers, des moyens de défense suivants : 

6.1 Dans le cadre de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle:

6.1.1 Le défendeur dispose d’un premier moyen de défense, contester la démonstration de i) la validité / la renommée de la marque invoquée et ii) l’atteinte/ le caractère injustifié de l’exploitation contestée. 
6.1.2 L’usage contesté peut se trouver dédouané par l’existence d’un juste motif  (défense résultant de l’article 5 paragraphe 2 de la Directive 89/104 et des arrêts de la CJUE). 

A titre d’exemples, la CJUE a considéré qu’il existe un juste motif :

· lorsque dans l’utilisation d’un mot clé correspondant à une marque renommée, la publicité en résultant propose une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire, sans porter atteinte à la renommée de la marque ou à son caractère distinctif et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, l’usage a lieu pour un juste  motif.

· Lorsque dans l’utilisation d’un signe similaire à une marque de renommée pour des produits identiques, le signe a été utilisé antérieurement au dépôt de cette marque et que l’usage contesté (pour des produits identiques à ceux de la marque de renommée) est intervenu de bonne foi de sorte qu’il apparaît comme une extension naturelle de la gamme de produits. 

Pour apprécier la bonne foi, il convient de prendre en compte : 

· l’implantation de la réputation du signe contesté auprès du public concerné ;

· le degré de proximité entre les produits pour lesquels le signe contesté a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque de renommée a été enregistrée ;

· la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

· Pas/peu d’application en France de cette exonération pour « juste motif ». 

6.1.3 Il existe également d’autres moyens de défense accessibles au défendeur selon que celui-ci utilise le signe contesté i) pour désigner les produits et services du titulaire ou ii) sa propre activité : 

(i) Moyens de défense en cas d’usage du signe contesté pour désigner les produits/services du titulaire

· Le défendeur peut contester avoir utilisé le signe d’autrui dans la vie des affaires. L’exploitation contestée pourrait en effet se voir justifiée s’il est démontré qu’elle est intervenue :    
· dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression / à des fins polémiques ;

· pour désigner le signe contesté dans son sens courant ;

· à titre descriptif ou décoratif.

· Le défendeur peut également se fonder sur la règlementation relative à la publicité comparative qui lui permet d’utiliser le signe d’un tiers, sous réserve de respecter les conditions de licéité de ce type de publicité.
A cet égard, l’article L121-9 du Code de la consommation proscrit notamment toute publicité :

- tirant indument profit de la notoriété attachée à une marque, 

- entraînant le discrédit ou le dénigrement de la marque

- créant une confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques

- présentant des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant de la marque protégée.

· Le défendeur peut enfin arguer du caractère « nécessaire » de la référence au signe (article L.713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle).

(ii) Moyens de défense en cas d’usage du signe pour désigner sa propre activité

· L’usage comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsqu’il s’agit de l’emploi de bonne foi par un tiers de son nom patronymique ou d’un usage antérieur peut venir légitimer une utilisation du signe contesté ;

· Le défendeur peut soutenir que le public n’établira pas de lien entre les deux signes et qu’il ne saurait donc y avoir d’atteinte à la marque ;

· La forclusion par tolérance est depuis peu (Cass.com 6 Janvier 2015 « Match ») considérée comme une défense valide vis à vis de la marque de renommée (française). Jusqu’alors la Cour d’appel de Paris n’avait pris en compte la tolérance de l’usage contesté que pour apprécier la réalité et l’ampleur de l’atteinte invoquée;

6.2 Dans le cadre de l’article 1382 du code civil : 

6.2.1 L’existence et/ou la preuve des conditions d’application de l’action peut être contestée par le défendeur: 

- le défendeur peut faire état de tout élément pour convaincre le Tribunal du caractère non fautif de l’exploitation.

- le defendeur peut nier le préjudice subi par le demandeur : moyen de défense faible dans la mesure où le préjudice peut se présumer en s’inférant nécessairement de la faute constatée, génératrice d’un trouble commercial ou d’un préjudice moral.

Par ailleurs, la cour de cassation a précisé que « le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes ». Le préjudice doit être personnel au titulaire de droits.

- le défendeur peut nier le lien de causalité entre les deux, lequel est aussi présumé.
6.2.2 Le défendeur, à qui l’on reproche de se placer dans le sillage d’autrui, peut établir sa propre notoriété, le montant des investissements consacrés à l’exploitation querellée ou ses efforts de création.

6.2.3 A l’inverse, l’absence de confusion n’est pas une défense recevable dans le cadre de cette action.

6.2.4 Le défendeur peut également invoquer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui proscrit tout monopole en l’absence de droits de propriété industrielle qui ne sont a priori pas invoqués sur cette base d’action.

7) Sur qui pèse la charge de la preuve s’agissant de ces moyens de défense et/ou limitation ? A cet égard, merci  de considérer les relations avec la notion de « déloyauté ». Par exemple, est-ce que l’usage avec des « justes motifs » est un moyen de défense recevable (voir paragraphe 31 ci-dessus et la note de pied de page 2) ? Si tel est le cas, est ce qu’un tel usage peut tout de même être « déloyal » ? Ou s’agit–il uniquement d’une question de renversement de la charge de la preuve ?

C’est au défendeur d’apporter la preuve des moyens de défense précités.

Comme tout moyen de défense classique, l’existence d’un « juste motif » devra être établie par le défendeur (CJUE « Red Bull » 6 février 2014 C-65/12 ; CJUE « Intel corporation » 27 novembre 2008 C252/07).

Nous n’avons pas à ce jour connaissance d’exemples jurisprudentiels selon lesquels un usage avec juste motif faisant échec à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle pourrait malgré tout être déloyal au sens de l’article 1382 du Code Civil.

8) Si un moyen de défense existe ou si seulement une protection limitée est accessible, quels sont les droits en résultant pour le Free rider ? Par exemple, est-ce que le Free rider peut seulement utiliser la marque  ou est-ce que le tiers peut-obtenir un droit de marque séparé sur les produits et/ou services pour lesquels le free rider utilise la marque ?

Cela dépend du cas d’espèce et selon que le défendeur utilise le signe i) en faisant référence aux produits/services du titulaire, ii) pour désigner ses propres produits/services.

i) A priori, dans le premier cas, le défendeur devrait devoir se contenter de l’usage tel qu’il a été validé par les Tribunaux sans chercher à obtenir plus de droits sur le signe.

ii) Dans le second cas :

-  Il en va de même lorsque l’usage contesté a été justifié sur la base d’un usage antérieur de bonne foi à titre de dénomination sociale, ce en application de l’article L.713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle.

- Par contre, lorsque l’usage du signe se trouve justifié pour les raisons suivantes: 

· le public ne peut établir de lien entre les signes en cause,

· la renommée de la marque et/ou le caractère injustifié de l’exploitation ne sont pas établis,

le défendeur pourrait obtenir plus de droits sur le signe second (e.g une marque) en application du principe de spécialité (i.e. pour des produits/services différents de ceux du titulaire).

-  A noter que dans le cadre d’une défense sur la base de « juste motif », la CJUE a clairement précisé que « la notion de « juste motif » tend non pas à régler un conflit entre une marque de renommée et un signe similaire dont l’usage est antérieur au dépôt de cette marque … l’invocation par un tiers d’un juste motif pour l’usage d’un signe similaire à une marque de renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque de renommée à tolérer l’usage du signe similaire et de la jurisprudence communautaire » (CJUE « Red Bull » 6 février 2014 C-65/12).

9) La protection peut-elle être invoquée

9 a. devant les Tribunaux dans les procédures civiles

Comme indiqué ci-dessus, le parasitisme est fondé :

· d'une part, sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de renommée ;

· d'autre part, sur le droit commun de la responsabilité civile régie par les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Le parasitisme est ainsi invoqué dans des procédures civiles devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce statuant au fond et/ou en référé.

1. L'action en parasitisme fondée sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle

i) L'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce les cas d'atteintes aux droits de marque constitués par la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du même Code.

L'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas visé à cet article, de sorte que l'action en responsabilité civile à l'encontre d'un tiers ayant indument tiré profit d'une marque de renommée française ne constitue pas une action en contrefaçon de marque.

Il s'agit d'une action en responsabilité civile particulière relative à une marque relevant à ce titre de la compétence spéciale d'ordre public desdits Tribunaux de Grande Instance listés à l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire.

L'action fondée sur une marque de renommée communautaire est quant à elle constitutive d'une contrefaçon en application de l'article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9, paragraphe 1 du RMC:

"
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires :


......
c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice".

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS est exclusivement compétent pour connaître des actions portant sur les marques communautaires (article R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire).

ii) S'agissant plus particulièrement de la procédure en référé ou d'urgence, les dispositions spécifiques de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle donnant compétence au Président du Tribunal de Grande Instance pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire ne sont applicables qu'aux actions en contrefaçon et partant, aux seules atteintes portées aux marques de renommée communautaires (Cass. Com. 3 décembre 2002 n° 99-21888).

L'atteinte portée à une marque de renommée française peut faire l'objet d'une procédure de référé de droit commun devant le Président du Tribunal de Grande Instance, fondée sur les articles 808 et 809 du Code de procédure civile (voir Q214).

2.  L'action en parasitisme fondée sur le droit commun de la responsabilité civile.

i) L'action en parasitisme peut être engagée de manière autonome, le demandeur n'invoquant pas, délibérément, les droits sur sa marque (soit que la marque en cause encourt un risque d'annulation, soit encore que les conditions de l'action en contrefaçon ne soient pas réunies, soit pour tout simplement éviter les rigoureux Tribunaux de Grande Instance).

En principe, l'action en parasitisme est portée traditionnellement devant les Tribunaux de Commerce compétents en vertu de l'article L.721-3 du Code de commerce pour juger des litiges de nature délictuelle ou quasi-délictuelle nés entre commerçants à l'occasion de leurs activités professionnelles (TGI PARIS 5 décembre 2013 RG 13/10147, incompétence au profit du Tribunal de Commerce).

Cependant, quelle que soit la qualification donnée par le demandeur à son action, dès lors que celle-ci et les demandes formées impliquent une marque et sont de nature à affecter, fut-ce indirectement, les droits sur cette marque, le Tribunal de Grande Instance reste exclusivement compétent pour statuer sur l'action.

ii) L'action en référé reste possible et est fondée sur les dispositions de droit commun des articles 808 et 809 du Code de procédure civile devant le président du Tribunal de Grande Instance ; le cas échéant sur celui des articles 872 et 873 du Code de procédure civile devant le président du Tribunal de Commerce.

9 b.  Devant les Tribunaux dans d'autres procédures, et dans ce cas quelle(s) autre(s) procédure(s) (par exemple procédure correctionnelle ou criminelle)

Seule la contrefaçon de marque qui constitue également un délit pénal sanctionné par les articles L.713-2 et L.713.3 Code de la propriété intellectuelle peut faire l’objet d’une procédure pénale devant le Tribunal  Correctionnel.

C'est donc le cas du parasitisme lié à une marque de renommée communautaire.

En revanche, le parasitisme fondé sur une marque de renommée française (ne constituant pas une contrefaçon) ou encore fondé sur la responsabilité civile de droit commun, ne peut faire l'objet d’une procédure pénale, aucune infraction constitutive d'un délit pénal n'étant caractérisée.

9 c.  Dans les procédures d'opposition

1 Marques de renommée

Devant l’INPI, dans le cadre d’une opposition formée à l’encontre d’une marque française ou de la partie française d’une marque internationale, on peut invoquer une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ou la renommée d’une marque. Néanmoins, lorsque l’opposition est basée sur une marque notoire, seuls peuvent être contestés des produits et/ ou services identiques ou similaires.

En revanche, devant l’OHMI, le Règlement autorise le titulaire d'une marque nationale ou communautaire renommée à faire opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire postérieure identique ou similaire désignant des produits ou services différents (V. RMC, art. 8, 5°).

2 Responsabilité civile de droit commun

Le parasitisme ne peut pas être invoqué dans les procédures d'opposition que ce soit :

· à l'encontre d'une marque française devant l'INPI,

· ou à l'encontre d'une marque communautaire devant l'OHMI,

En effet, les Offices statuent exclusivement sur les questions de reproduction et d'imitation des marques et des produits et/ou services en présence.

9.4.  Dans d'autres types de procédures

Le parasitisme fondé sur la responsabilité civile de droit commun peut, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d'une procédure d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code Civil, connexe ou non à une demande en contrefaçon de marque (article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Le parasitisme fondé sur l'atteinte à la marque de renommée peut également faire l'objet d'une procédure d'arbitrage.

10) Si la protection peut être invoquée dans de multiples procédures, existe-t-il des conditions particulières à chaque procédure ? Si oui, énoncer ces conditions

i) Dans les procédures civiles :

 les conditions d'exercice de l’action en parasitisme fondée sur la responsabilité civile sont celles exigées au fond, que l'action soit exercée devant le Tribunal de Grande Instance ou devant le Tribunal de Commerce (question supra n° 4).

Les conditions d'exercice de l'action en parasitisme fondées sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle sont également les mêmes que celles exigées au fond (question supra n 4).

ii) Dans les procédures pénales, l'action exercée sur le fondement d'une atteinte à la marque de renommée communautaire n’exige pas la preuve d’une intention ou d’une mauvaise foi, une simple négligence ou imprudence suffisant à caractériser l’élément moral.

iii) S’agissant des procédures en référé devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce, les conditions d'ouverture sont fixées par les articles 808 et 809 et 872 et 873 du Code de procédure civile.

Les articles 872 et 808 du Code de procédure civile permettent au Président du Tribunal en cas d'urgence d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les articles 809 et  873 du Code de procédure civile permettent au Président du Tribunal, même en cas de contestation sérieuse, d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

II- Considérations de politique et propositions d’améliorations de la loi actuelle

11) Devrait-il y avoir une protection contre 

h) l’obtention d’avantage indu sur la base de marques tel que défini dans les présentes orientation de travail; et/ou

Oui : Le Groupe Français estime qu’il est nécessaire et opportun de protéger le titulaire d’une marque de renommée (objet d’un titre ou notoire) contre ceux qui tenteraient de tirer avantage de la réputation et de la force attractive qui y sont attachées ou des investissements que son titulaire a réalisés dans le but de la promouvoir.  

i) un usage de même type (similaire) mais en dehors de la définition donnée dans ces orientations de travail. 

Oui : Pour assurer cette protection, le système français prévoit également : 

· L’action en contrefaçon par imitation de marque, fondé sur l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. 

· Le régime de la publicité comparative, fondé sur l’article L.121-9 du Code de la consommation. 

· La protection contre les pratiques commerciales trompeuses, fondée sur l’article L.121-1 du Code de la consommation. 

Le Groupe Français considère que ces protections, recouvrant des situations différentes sont à la fois utiles et nécessaires pour appréhender les comportements fautifs dont il est question ici. 

12) La base de la protection ou la cause de l’action est-elle pertinente ? Pourquoi/ Pourquoi pas ?

Le Groupe Français estime que le système Français, fondé sur deux actions complémentaires, est pertinent et approprié. 
En effet, l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque de renommée (objet d’un titre de propriété ou notoire ) d’en interdire la reproduction ou l’imitation par un tiers qui voudrait en tirer profit, en dehors de toute « contrefaçon ». 
L’article 1382 du Code civil permet quant à lui de protéger le titulaire d’une marque, non seulement contre l’utilisation du signe distinctif lui-même, mais également au-delà, dès lors qu’un acte de paratisme fautif est caractérisée. Il permet donc d’engager la responsabilité du tiers qui, sans nécessairement reprendre le signe distinctif, tire profit de sa réputation ou des investissements que son titulaire a réalisés. 

13) Devrait-il être possible d’invoquer la protection dans tous les types de procédures mentionnés ci-dessus en 9) ? Pourquoi/Pourquoi pas ?

Le Groupe Français estime que la protection fondée sur la marque de renommée ne devrait pas pouvoir être invoquée dans les procédures d'opposition à l'encontre d'une marque française ou de la partie française d'une marque internationale devant l'INPI, même si cela est incohérent avec la procédure d'opposition devant l'OHMI dans laquelle la protection tirée de la marque de renommée communautaire peut être invoquée.

Le Groupe Français estime qu'il n'appartient pas à l'Office Français de statuer sur la renommée ou non d'une marque.

De même, le Groupe Français considère que le parasitisme fondé sur la responsabilité civile de droit commun ne doit pas pouvoir être invoqué dans le cadre des procédures d'opposition devant les Offices mais exclusivement devant les Tribunaux civils.

Enfin, le parasitisme fondé sur la responsabilité civile de droit commun ou encore sur une marque de renommée française ne doit pas pouvoir être invoqué dans les procédures pénales, dès lors que ce n’est pas une infraction constitutive d’un délit.

14) Comment votre loi actuelle relative au profit indument tiré des marques et/ou son interprétation (en particulier dans la jurisprudence) pourrait-elle être améliorée ?

Le groupe a relevé les points suivants : 

1- Le risque de confusion

ii) En droit des marques : 


Cette condition n’est pas nécessaire pour un acte de parasitisme en application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux marques « de renommée ». Pourtant nombre de juridictions l’exigent.


Par contre, le risque de confusion est exigé pour une action en contrefaçon de marque.


ii) En droit commun :


Cette condition n’est pas non plus exigée pour qualifier le parasitisme.


Par contre, il peut l’être pour l’application du régime général de la concurrence déloyale.


Une amélioration de la loi actuelle en France serait de préciser que, quel que soit le fondement des actions en matière de parasitisme, le risque de confusion n’est jamais une condition nécessaire.

2- Le  risque d’association et d’évocation

Le groupe relève la nécessité de clarifier la prise en compte ou pas de ces conditions dans l’appréciation du parasitisme car la jurisprudence n’est pas homogène sur ces points.

3- Marque « renommée » connue d’une partie significative du public concerné…
Pour l’appréciation de la renommée des marques, le groupe a noté une variation importante et estime qu’une plus grande constance dans l’appréciation de « partie significative du public concerné » serait utile, sans pour autant souhaiter la fixation de seuils précis. 

4- Harmonisation des dispositions applicables à la marque française sur celles concernant la marque communautaire. 

III- Propositions d’harmonisation

15) Est-ce qu’une harmonisation dans ce domaine est souhaitable ?

Le Groupe Français estime qu’une harmonisation en la matière serait nécessaire. 
Si oui, répondez svp aux questions suivantes indépendamment de vos lois nationale ou régionale.

Même si non, répondez svp aux questions suivantes dans la mesure où vous considérez que vos lois nationale ou régionale pourraient être améliorées.

16) Si votre réponse à la question 11 est négative pour a) et/ou pour b), votre avis est-il qu’une telle protection ne devrait pas être offerte, où que ce soit ?

La réponse du Groupe ayant été positive tant sur le point 11) a. que sur le point 11) b., il n’y a pas lieu de répondre à cette question. 
17) Devrait-il y avoir harmonisation de la définition de :

j) tirer indument profit des marques, selon la définition de ces orientations de travail ; 
et/ou
k) usages que vous considérez comme similaires mais en dehors de la définition de ces orientations de travail ?

Si oui, merci de proposer toute définition que vous considérez comme appropriée.

a) Le Groupe Français estime qu’il serait opportun qu’il y ait une harmonisation des définitions à deux niveaux : 
- Dans un premier temps, il serait pertinent d’harmoniser le régime de protection de la protection contre le parasitisme sur la base des marques de renommée. Cette harmonisation pourrait être réalisée sur la base de l’article 5§2 de la directive 89/104/CEE sur la marque communautaire. 
A ce titre, le groupe estime qu’il serait nécessaire d’harmoniser également la définition de la marque de renommée telle que déjà mentionnée dans les résolutions Q214 (Définition / risque de dilution)- 234 (public pertinent) 
- Dans un second temps, il serait pertinent d’harmoniser la définition de la notion de « taking of unfair advantage of trademarks », ou « parasitisme », sur la définition présente dans le point 1) des Working Guidelines, à savoir « to take advantage of the reputation attached to a third party’s trademark, in order to benefit from the attractive force of that trademark, and the efforts expended by the rights holder in creating that attractive force ». 
A cet égard le Groupe Français estime qu’il serait nécessaire d’intégrer dans cette définition quelques critères, non-exhaustifs caractérisant le parasitisme tels que le risque d’association et/ou d’évocation. 

b) Le groupe français estime qu’il serait opportun d’harmoniser les définitions des autres usages mentionnés ci-dessus en 1b) et 11b). 

18) Que devrait être la base de la protection / la cause de l’action ?

Le Groupe Français estime que le système français actuel, permettant de sanctionner le parasitisme au moyen de deux actions, l’une fondée sur le droit spécial des marques pour les marques de renommée,  et l’autre sur le droit commun de la responsabilité civile, est approprié et confère au titulaire d’une marque une protection relativement large et suffisante contre le free-rider.

19) Que devraient être les conditions de la protection ? Dans votre réponse, traitez au moins les points suivants, en plus de tous autres éléments pertinents :

l) Quel niveau de réputation de la marque, le cas échéant, devrait être requis,

Nous considérons que le niveau de réputation exigé par le droit positif Français spécifique aux  marques renommées est adéquat, i.e il suffit que la marque soit renommée, c’est-à-dire qu’elle soit connue « d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle », sans qu’il ne soit exigé qu’elle soit connue d’un pourcentage déterminé du public (voir point 5 a) notamment, et la résolution Q234).

Le groupe n’est pas favorable à la fixation d’un seuil précis pour reconnaitre la renommée de la marque. 

S’agissant du droit commun de la responsabilité civile, le régime français nous apparaît également satisfaisant dans la mesure où il permet de sanctionner de multiples formes d’actes déloyaux et/ou parasitaires sans exiger un degré particulier de notoriété du signe distinctif invoqué.

m) Qui devrait avoir la charge de la preuve ?

Les règles de preuve applicables, tant dans le domaine du droit des marques que du droit commun, nous apparaissent satisfaisantes (i.e le demandeur a la charge de la preuve de la renommée et de l’atteinte, et le défendeur a la charge de la preuve des moyens de défense) Cf 5b et 7 ci-dessus. 
20) Quels moyens de défense et/ou limitations de cette protection devraient être prévus ? Merci de préciser les conditions proposées correspondant à chaque moyen de défense et/ou limitation, et l’effet de chaque moyen de défense/limitation. 

i) Dans le cadre d’une protection fondée sur le droit des marques, les défenses et/ou limitations suivantes devraient pouvoir être applicables :

· Contestation de la renommée de la marque invoquée et de l’atteinte portée à celle-ci par l’usage contesté, selon les définitions posées par les textes et la jurisprudence communautaire de ces deux notions (voir point 4 ci-dessus) ;

· Existence d’un juste motif à l’usage contesté en application de l’article 5 paragraphe 2 de la Directive 89/104 et de la jurisprudence de la CJUE (voir point 6.1 précité) ;

· Absence d’usage du signe contesté « dans la vie des affaires » (voir point 6.1 précité), c’est à dire employé :    

· dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression, de la parodie et/ou à des fins polémiques ;

· pour désigner le signe querellé dans son sens courant ;

· à titre descriptif ou décoratif.

· Usage intervenu dans le cadre d’une publicité comparative licite autorisé par le code de la consommation et par les décisions françaises et communautaires (voir point 6.1 précité) ;

· Caractère « nécessaire » de la référence à la marque du titulaire (voir point 6.1 précité) ;
(Lorsque l’usage contesté sert à désigner la propre activité  du défendeur) :

· Usage intervenu en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne par un tiers de bonne foi de son nom patronymique ou dans le cadre d’un usage antérieur (voir point 6.1 précité) ;

· Absence de liens entre les deux signes (voir point 6.1 précité) ;

· Application de la forclusion par tolérance (voir point 6.1 précité).

ii) Dans le cadre d’une protection fondée sur les règles générales de la responsabilité civile, les défenses et/ou limitations suivantes devraient pouvoir être applicables :

· Absence de faute, de préjudice et/ou de lien de causalité entre les deux (voir point 6.2 précité) ;

· Contestation des investissements et des moyens de promotion consacrés à la marque (voir point 6.2 précité) ;

· Démonstration des propres efforts consentis par le défendeur excluant le parasitisme (notoriété, investissements, efforts de création) (voir point 6.2 précité) ;

· Application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie (voir point 6.2 précité).

S’agissant des effets de ces moyens de défense, a priori lorsque le défendeur utilise le signe contesté en faisant référence aux produits et services du propriétaire de la marque il devrait devoir se contenter de l’usage tel qu’il a été validé par les Tribunaux sans chercher à obtenir plus de droits sur le signe.

Il en va de même lorsqu’il utilise le signe contesté pour désigner ses propres produits et services lorsque cet usage a été justifié sur la base d’un usage antérieur de bonne foi, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

Cependant lorsque l’usage du signe se trouve justifié en raison d’absence de liens entre les signes, d’absence de renommée de la marque invoqué et/ou de caractère injustifiée de l’exploitation querellée ou par le jeu de la forclusion par tolérance, il semble approprié que le défendeur puisse obtenir plus de droits sur le signe second en application du principe de spécialité.

21) Qui devrait avoir la charge de la preuve en ce qui concerne ces moyens de défense et/ou limitations ?

Le défendeur devrait avoir la charge de la preuve des moyens de défense dont il entend se prévaloir.

22) Dans quel(s) type de procédures devrait-il être possible d’invoquer cette protection ? 

Le Groupe Français estime que le parasitisme fondé sur la marque de renommée devrait pouvoir être invoqué dans le cadre des actions en contrefaçon devant les Tribunaux civils et pouvoir bénéficier de la même protection que celle accordée à la marque qui n'est pas qualifiée de renommée afin de pouvoir recourir aux procédures spécifiques de saisie-contrefaçon et mesures d'interdiction provisoire notamment.

Le Groupe Français estime en revanche que le parasitisme ne doit pas pouvoir être invoqué dans les procédures pénales, dès lors que l'infraction qu'il devrait constituer est difficile à caractériser.

Le Groupe Français considère enfin que le parasitisme ne doit pas pouvoir être invoqué devant les Offices dans le cadre des procédures d'opposition.
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