
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE 

___________________________________________________________  

Le droit sur la marque : un « véritable » droit de propriété ? 

La question de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-

polonais 

 

THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT 

 

présentée et soutenue 

le 10 mars 2014 

à la Faculté de Droit, Économie, Administration de Metz 

par 

Anna SOKOŁOWSKA 

*   * 

* 

 

Membres du jury : 

 Monsieur Nicolas BINCTIN 

 Professeur de droit privé à l’Université de Poitiers. 
 

Monsieur Thierry LAMBERT 

 Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine. 
 

Madame Sylwia MAJKOWSKA-SZULC 

Maître de Conférences en droit européen et droit comparé à l’Université 
de Gdańsk (Pologne). 
 

Monsieur Jean-Luc PIOTRAUT 

 Maître de Conférences en droit privé à l’Université de Lorraine, 
Directeur de thèse. 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université n’entend donner aucune 

approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les thèses ; ces opinions 

doivent être considérées comme propres à 

leurs auteurs. 

 

 

 

 

 



3 

 

DÉDICACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette thèse représente l’aboutissement du soutien et des encouragements 

que mes parents m’ont prodigués tout au long de ma scolarité. 

 

À mes Parents  

(Rodzicom)  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à M. Jean-Luc PIOTRAUT qui fut 

pour moi un directeur de thèse attentif et disponible malgré ses nombreuses charges. 

Sa patience, sa confiance en moi et ses encouragements m’ont aidée à mener ce 

travail à son terme. 

 

Je remercie aussi mon fiancé et mes amis qui ont été présents à chaque moment et 

qui m’ont encouragé à aller jusqu’au bout. Leurs conseils et leur soutien m’ont été 

précieux dans les moments de doutes que j’ai pu traverser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

PRINCIPALES ABRÉVATIONS 

aff. Affaire 

al.  Alinéa 

art. Article 

Ass. plén. Arrêt de l’Assemblée plénière 
de la Cour de cassation 

c. Contre 

CA Cour d’appel (Sąd Apelacyjny) 

Cass. Cour de cassation 

Cass. com. Arrêt de la chambre 
commerciale de la Cour de 

cassation 

Cass. civ.  Arrêt d’une chambre civile de 
la Cour de cassation  

CAV Cour administrative de 

voïvodie (Wojewódzki Sąd 
Administracyjny) 

CEDH Cour européenne des droits 
de l’homme 

Cf. Confer, se rapporter à 

Ch. Chambre 



6 

 

CJUE Cour de justice de l’Union 
européenne 

CPI Code de la propriété 
intellectuelle 

CS Cour suprême (Sąd 
Najwyższy) 

CSA Cour suprême administrative 

(Naczelny Sąd 
Administracyjny) 

Directive Première Directive du Conseil 
du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations 
des États membres sur les 
marques (89/104/CEE) 

Dz. U. Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej 

(Journal des lois de la 

Republique de la Pologne)  

ed. Édition 

EPS Europejski Przegląd Sądowy 
(Revue européenne de la 
jurisprudence) 

ETS Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (Cour de 
justice des communautés 



7 

 

européennes).  

Ibid.  Au même endroit 

INPI Institut national de la propriété 
industrielle  

JPC éd. E. Juris-classeur périodique 
(Semaine juridique), édition 
entreprise  

JPC éd. G. Juris-classeur périodique 
(Semaine juridique), édition 
générale  

LPI Loi du 30 juin 2000 sur la 

propriété industrielle (Ustawa 

z dnia 30 czerwca 2000 prawo 

własności przemysłowej) 

Nie publik. Nie publikowany (non publié)  

N°/Nr Numéro 

Obs. sous Observations sous 

OHMI Office de l’harmonisation dans 
le marché interieur 

OPB Office des brevets polonais 

(Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej ) 

op. cit. Ouvrage précité 



8 

 

Par. Paragraphe 

p. ex. Par exemple  

PIBD Propriété industrielle, Bulletin 
documentaire 

PiP Państwo i Prawo (Le Pays et le 
Droit) 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 
(Revue de droit commercial)  

Prop. Ind. Propriété Industrielle (Juris–
classeur)  

RDPI Revue du droit de la propriété 
industrielle  

Rec. Dalloz Recueil Dalloz 

réd.  Rédaction  

RMC Règlement (CE) No 207/2009 du 

Conseil du 26 fèvrier 2009 sur 

la marque communautaire  

RTD Civ Revue trimestrielle de droit 

civil 

RTD Com Revue trimestrielle de droit 

commercial  

SO Sąd Okręgowy (Cour 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régionale) 

TGI Tribunal de grande instance 

Traité Traité instituant la 
Communauté économique 
européenne du 25 mars 1957 

ZNUJ Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(Cahiers scientifiques de 

l’Université Jagellonne)  

v. Voir 



10 

 

LE DROIT SUR LA MARQUE : UN « VÉRITABLE » DROIT DE PROPRIÉTÉ ? 

 

LA QUESTION DE LA NATURE JURIDIQUE DE LA MARQUE EN DROIT 

COMPARÉ FRANCO – POLONAIS 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction  

Partie préliminaire. Les qualifications envisageables du droit sur la marque  

Chapitre 1. Les différences entre les traditions juridiques française et 
polonaise 

 

Chapitre 2. La problématique particulière de la propriété des biens 
immatériels 

 

Partie I. La propriété : une qualification contestable au vu de la protection 

limitée aux fonctions spécifiques de la marque 

 

Chapitre 1. La fonction de distinctivité de la marque  

Chapitre 2. Les autres fonctions de la marque  

Partie II. La propriété : une qualification contestable au vu de l’exclusivité 
limitée à certains usages de la marque 

 

Chapitre 1. L’exigence d’un usage à titre de marque   

Chapitre 2. Le respect des principes de spécialité et de territorialité de la 
marque 

 

Chapitre 3. Les autres limites posées à la protection de la marque   

Partie III. La propriété : une qualification contestable au vu de la limitation 

des effets de la marque 

 

Chapitre 1.  La limitation tirée de l’épuisement du droit de marque  

Chapitre 2. La limitation tirée de l’usage de la marque dans un but 
d’information 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

« Ce qui appartient à tout un chacun est le plus négligé, car tout individu 

prend le plus grand soin de ce qui lui appartient en propre » 

                                                                                                            Aristote  

 

1. De nos jours, l’impact des marques sur le consommateur est 

considérable. Dans les décisions de la vie quotidienne, on ne se rend pas 

toujours compte de leur pouvoir énorme1. Par conséquent, c’est la marque 

qui constitue la valeur la plus significative pour un entrepreneur2. Il s’ensuit 

que la question de la nature juridique de la marque semble avoir une grande 

importante pratique : la réponse donnée à la question de l’étendue de la 

protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les 

cas d’atteinte au droit de marque et les cas d’usage de la marque par un tiers 

qui restent hors du monopole du propriétaire de la marque. 

 

2. Déjà dans le droit romain, la propriété était le droit le plus fort que l’on 

pouvait exercer sur une chose3  - un droit illimité. źn disant « illimité », on 

comprenait que le propriétaire pouvait faire avec la chose ce qu’il désirait4. 

Par conséquent, la propriété est devenue, et demeure, un droit absolu 

prohibant aux tiers de violer, de quelque façon que ce soit, le droit du 

propriétaire5. źn d’autres termes, en général, chaque intervention du tiers sur 

la propriété est considérée comme la violation du droit et, en tant que telle, 
                                                           
1
 M.àW.à‘agas,àB.àJ.àBue o,àPotęgaàkulto ejà a ki,àHelio à . 

2
 M.à) o alski,àNaz àfi àiàp odukt ,àWa sza aà .à 

3
 W.à Wołodkie i z,à M.à )a ło ka,à P a oà z skieà I st tu je,à Wa sza aà .à Laà p op i t à taità
d fi ieà o eà« plena in re potestas ». 
4
 Ibid.àL e eptio ,à estàleà asàoùàlaàloiàp ohi eàexpressis verbis certains actes concernant la chose.  

5
 V.àl a ti leà àduà odeà i ilàpolo ais :àda sàlesàli itesàd te i esàpa àlesàloisàetàlesà glesàdeàlaà ieà
e à so i t ,à leà p op i tai eà peutà joui à deà la hose,à à l'e lusio à deà touteà aut eà pe so e,à
o fo e tà à laàdesti atio àso io- o o i ueàdeàso àd oit.à Ilàpeut,àe àpa ti ulie ,àpe e oi à lesà
f uitsàetàaut esà e e usàdeàlaà hose.àDa sàlesà esàli ites,àilàpeutàdispose àdeàlaà hose,àai sià ueàleà
stipuleàl a ti leà àduà odeà i ilàf a çais :àLaàp op i t àestàleàd oitàdeàjoui àetàdeàdispose àdesà hosesà
deàlaà a i eàlaàplusàa solue,àpou uà u'o à 'e àfasseàpasàu àusageàp ohi àpa àlesà loisàouàpa àlesà
gle e ts. 
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elle est prohibée. Dans le cas d’infraction, le propriétaire dispose des 

revendications appropriées, prévues dans chacune des lois civiles6. Sans 

doute, la propriété est-elle un droit fondamental7 et elle a une valeur 

constitutionnelle, en France8 comme en Pologne9.  

 

3. Tenant compte de toutes ces remarques, il faudrait répondre à la 

question de savoir si le droit de la propriété intellectuelle, et plus 

particulièrement le droit sur la marque, peut être considéré comme une 

propriété au sens décrit dans les codes civils nationaux. Comme on l’a déjà 

mentionné, la réponse à cette question peut avoir une grande importance 

pratique ; on pourrait imaginer que le droit de marque, entendu comme la 

propriété, aurait une portée de protection considérablement différente de 

celle du droit de marque entendu comme le droit sur un bien immatériel ne 

conférant que certaines prérogatives appropriées au titulaire.  

 

4. Il semble que c’est la valeur comparative de cette étude qui en est 

l’aspect le plus important. Si la question mentionnée ci–dessus ne se posait 

que pour la réalité juridique polonaise, la réponse serait bien évidente. La 

doctrine et la jurisprudence polonaises présentent leur opinion 

unanimement : le droit sur la marque n’est pas un droit de propriété au sens 

du droit civil10. Comme on le verra, s’agissant du droit de la propriété 

intellectuelle, la Żrance et la Pologne ont des traditions juridiques différentes 

                                                           
6
 V.àl a ti leà àduà odeà i ilàpolo ais :àleàp op i tai eàpeutàde a de à àlaàpe so eà uiàposs deàsaà
hoseàdeà laà e d eàauàp op i tai eà rei vindicatio à à oi sà ueà etteàpe so eàdisposeàduàd oitàdeà
poss de à etteà hoseàai sià ueàleàstipuleàl a ti leà àduà odeà i ilàf a çais. 
7
 L a ti leàXVIIàdeàlaàD la atio àdesàd oitsàdeàl ho eàetàduà ito e àdeà  : Laàp op i t à ta tàu à
d oità i iola leà età sa ,à ulà eà peutà e à t eà p i ,à sià eà està lo s ueà laà essit à pu li ue,à
l gale e tà o stat e,àl e igeà ide e t,àetàsousàlaà o ditio àd u eàjusteàetàp ala leài de it . 
8
 LeàP a uleàdeà laàCo stitutio àduà ào to eà  :àLeàpeupleàf a çaisàp o la eàsole elle e tà
so àatta he e tàau àd oitsàdeàl ho eàetàau àp i ipesàdeàlaàsou e ai et à atio aleàtelsà u ilsào tà
t àd fi isàpa àlaàD la atio àdeà ,à o fi eàetà o pl t eàpa àleàp a uleàdeàlaàCo stitutio à

de ,àai sià u au àd oitsàetàde oi sàd fi isàda sàlaàCha teàdeàl e i o e e tàde 2004. 
9
 L a ti leà àdeàlaàCo stitutio àdeàPolog eàduà àa ilà  :àPolog eàp ot geàlaàp op i t àetàleàd oità

des successions.  
10

 L opi io àe p i eàpa àl e se leàdeàlaàdo t i eàpolo aiseàduàsujet.à 
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et, en théorie, les résultats sont bien visibles à l’égard du caractère du droit 

de marque présenté dans la doctrine et la jurisprudence d’aujourd’hui. Bien 

qu’on trouve des opinions selon lesquelles le droit sur la marque est un droit 

de propriété ou qui ressemble à la propriété11, la particularité de la propriété 

sur une chose réelle est évidente.  

 

5. S’agissant de la Żrance, pour une personne qui s’attèle au problème 

dans la perspective d’un ordre juridique différent, la réponse à la question 

principale n’est pas du tout évidente. Pendant longtemps, le droit de marque 

était considéré comme un droit aussi fort que la propriété ; l’arrêt de la Cour 

de cassation ne laisse aucun doute sur cette conclusion Ś « La propriété 

d’une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en 

est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou 

mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit »12. 

Dans la littérature française sur le sujet, on trouve facilement des opinions 

selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle (et y compris le droit de 

marque) sont considérés directement comme des propriétés Ś « la notion de 

propriété est suffisamment flexible et inclusive pour accueillir en son sein les 

droits de propriété intellectuelle. À bien y réfléchir, il n’y a pas plus de 

différences entre la propriété intellectuelle et la propriété corporelle qu’entre 

la propriété mobilière et immobilière »13. 

D’un autre côté, il faut dire que, dès 1827, J.-ż. Locré expliquait que : « si le 

code civil n’appréhende pas la propriété intellectuelle, ce n’est pas par oubli 

du législateur mais parce que la matière nécessite une législation spécifique. 

Si la propriété intellectuelle avait été propriété au sens de l’article 544, le 

                                                           
11

 á.àTis h e ,àOdpo iedzial ośćà ajątko aàzaà a usze ieàp a aàdoàz akuàto a o ego,àWa sza aà
2008. 
12

 Co .à à jui à .àO àpeutàaussià i di ue à l opi io àe p i eàda sà l a tàduà t i u al civil de la 

Seine du 13 juillet 1955 : « le d oit d e ploite  e lusi e e t les p oduits d u e œu e litt ai e ou 
a tisti ue se  pa  la loi, pou  u  te ps li it , à l auteu  de ette œu e, o stitue u  ie  e t a t 
da s le o e e et sou is, d s lo s, à d faut de dispositio  o t ai es, o e les p oduits u il 
e ge d e, au  gles du Code i il, e  ta t u elles so t o pati les a e  la atu e pa ti uli e de e 
droit ».à 
13

 N.àB o zo,àP op i t ài telle tuelleàetàd oitsàfo da e tau ,àL Ha atta à 7. 
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Code civil s’en serait emparé en 1804. Or force est de constater que tel n’est 

pas le cas »14. D’où, à l’heure actuelle, il y a des opinions catégoriques selon 

lesquelles Ś « bien que défendue par de brillants auteurs, la thèse de la 

propriété appliquée à la propriété intellectuelle n’emporte pas notre 

adhésion »15.   

 

6. De toute façon, en étudiant les dispositions fondamentales des lois sur 

les marques, on remarque déjà une différence entre les ordres juridiques 

français et polonais. L’article L.713-1 du CPI dispose que l’enregistrement de 

la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour 

les produits et services qu’il a désignés. źn vertu de l’article 153 de la LPI, 

par l’obtention du droit sur la marque on acquiert un droit d’exploitation 

exclusive d’une marque à des fins professionnelles ou commerciales sur le 

territoire de la Pologne. Bien évidemment, la régulation française met 

l’accent sur la propriété de la marque et se sert du mot « propriétaire » en 

relation avec la personne qui bénéficie de l’enregistrement de la marque. La 

loi polonaise parle du droit d’exploitation exclusive et utilise le terme 

« titulaire du droit de marque » et non pas « propriétaire ». Cette observation, 

aussi rudimentaire soit-elle, est révélatrice des approches différentes du droit 

des marques en France et en Pologne.  

 

7. Comme il y a un doute si le droit de marque peut être qualifié comme 

un droit de propriété au sens exprimé par le code civil, il convient d’étudier 

les limites de ce droit. Passant outre les limites instaurées expressis verbis 

dans les lois nationales, et aussi celles appliquées dans la pratique juridique, 

on peut observer toujours plus de différences entre le droit de marque et le 

droit de propriété. Le rôle de la législation et de la jurisprudence de la CJUE 

est fondamental à cet égard. La définition des expressions comme « objet 

                                                           
14

 J.-G.àLo ,àLaàl gislatio à i ile,à o e ialeàetà i i elleàdeàlaàF a e,àPa isà . 
15

 B.àLa o ze,àL usuf uitàdesàd oitsàdeàlaàp op i t ài telle tuelle,àP essesàU i e sitai esàd ái -Marseille 

2006. 
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spécifique de la marque »16, « fonction essentielle de la marque »17, « usage 

du signe à titre de marque »18, « usage dans la vie des affaires »19, « usage 

de la marque pour les produits ou services »20, etc. a changé et change 

toujours l’approche de la portée de la protection conférée par la marque et, 

en conséquence, celle de l’atteinte au droit de marque. Par conséquent, 

l’adoption de la Directive et du principe d’harmonisation des lois nationales 

en matière de marques est une tentative d’unification du problème de la 

nature juridique de la marque et de la protection résultant de 

l’enregistrement. Bien qu’au niveau législatif l’harmonisation se soit 

accomplie, on peut observer des différences entre la formulation ou l’étendue 

des dispositions incluses dans le CPI ou la LPI21. On note aussi la différence 

entre les approches des jurisprudences.  

 

8. Le problème des limites du droit de marque occupe une place centrale 

de toute tentative de détermination de la portée de la protection conférée par 

la marque. Seulement en connaissant les limites et leur nature, on pourra se 

prononcer sur la portée de la protection résultant de l’enregistrement de la 

marque. Ce sont aussi ces limites qui montrent la différence entre la 

propriété décrite dans le code civil et la propriété sur la marque. Il est bon de 

redire que c’est la jurisprudence de la CJUź qui détermine l’application de 

ces limites et leur impact sur la protection conférée par la marque.  

 

9. Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du 

droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue 

des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. 

Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà 

                                                           
16

 CJUE, 31 oct. 1974, C-16/74.  
17

 CJUE, 22 juin 1976, C-119/75. 
18

 CJUE,à àf .à ,àC-63/97. 
19

 CJUE, 12 nov. 2002 C-206/01. 
20

 CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06. 
21

 P.àe .à lesàdispositio sà o e a tàlesà asàdeà o t efaço  ; L. 713-2, L.713- àduàCPIàetàl a ti leà à
par. 1 et par. 2 de la LPI.  
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qu’un signe peut constituer une marque, lorsqu’il fournit une fonction de 

distinction22. Par conséquent, on indique que la marque ce n’est pas le signe 

lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le 

marché23. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie 

d’origine, c’est la condition sine qua non d’obtention de l’enregistrement d’un 

signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le 

rôle de marque. Il reste alors à répondre à la question de savoir quel est la 

relation entre la fonction essentielle et la protection conférée à la marque. 

Autrement dit, de savoir si la marque est protégée en tant que telle ou si la 

protection est limitée d’une manière ou d’une autre ? źn répondant à cette 

question, on peut citer J. Szmidt–Szalewski : « la fonction essentielle de la 

marque est aujourd’hui au cœur du droit des marques et sert à définir 

l’existence et l’étendue de la protection »24.  

 

Bien que la fonction nommée « essentielle » ne soit qu’unique, les lois 

nationales, à l’image de la jurisprudence européenne, reconnaissent aussi 

les autres fonctions de la marque et leur confèrent la protection25. Comme 

l’indique J. Passa Ś « nul observateur du droit des marques n’ignore que 

depuis l’arrêt Arsenal, rendu par la Cour de justice le 12 novembre 2002, la 

caractérisation d’une contrefaçon de marque, au sens de l’article 5, 

paragraphe 1, de la directive sur les marques suppose, notamment, qu’il soit 

                                                           
22

 L.711-1 du CPI : la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de 

ep se tatio àg aphi ueàse a tà àdisti gue àlesàp oduitsàouàse i esàd u eàpe so eàph si ueàouà
o ale.àL a ti leà àdeàlaàLPIàdisposeà ueàpeutà o stitue àu eà a ueàtout sig eà ep se t àd u eà
a i eà g aphi ue,à lo s u ilà està sus epti leà deà disti gue à lesà p oduitsà d u eà e t ep iseà deà eu à

d u eàaut eàe t ep ise. 
23U.àP o ińska,à) akàto a o à[da s :]àU.àP o ińska,àp a oà łas oś iàp ze sło ej,à ,ài di ueà
ueàl esse eàdeàlaà a ueà estàpasàd t eàu àsig eàper se, mais de construire la relation entre un 

sig eà età u à p oduità pou à ueà lesà asso iatio sà app op i esà puisse tà appa a t eà hezà lesà
consommateurs. TGI Paris, 30 oct. 1996, PIBD 1996 :à« la a ue est pas u  sig e pris en lui- e 
et a pas pou  fo tio  d ide tifie  l o jet u elle d sig e e  le d fi issa t da s e u il est, ais doit 
le disti gue  des p oduits ou des se i es a a t d aut ui ». 
24

 J. Schmidt–Szalewski, Marques de fabrique, de commerce ou de service, Dalloz 2006. 
25

 V. p. ex. CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01 ; CJUE, 18 juin 2009, C-487/07 ; CJUE, 23 mars 2010, C-

236/08 ; CJUE, 22 sept. 2011, C-323/09. 
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établi que l’acte litigieux d’usage d’un signe identique ou similaire à la 

marque porte atteinte à l’une des fonctions de celle-là »26. 

 

10. Dans la doctrine, le débat est toujours ouvert de savoir si le droit de 

marque est limité par un certain usage de la marque par un tiers. Autrement 

dit, si tout usage de la marque par un tiers constitue une atteinte au droit de 

marque du propriétaire ou si cet usage doit avoir un « caractère spécial »27 

pour être qualifié comme atteinte au droit de marque.  

 

Dans la doctrine polonaise, c’est ź. Traple qui présente ce problème en 

rapport au droit de propriété Ś « Le problème fondamental (...) est de tenter 

de savoir quand l’usage de la marque par un tiers, hors exceptions 

expressément prévues, peut être qualifié comme une atteinte au droit sur la 

marque (...). C’est la tentative de répondre à la question de savoir si le droit 

sur la marque est un droit de propriété, c’est–à-dire un droit qui donne au 

propriétaire le droit absolu de disposer de la marque, dans chaque situation, 

à l’exception des situations expressément prévues par la loi28, ou, au 

contraire, un droit exclusif avec un monopole expressément défini par les 

exemples des actes prohibés pour les tiers –actes qualifiés par le législateur 

d’atteinte au droit de marque »29.  

 

Pour le dire d’une manière plus générale, il est très intéressant de savoir quel 

est l’impact de « non-trade mark use »30 sur la protection conférée par la 

marque et quelle est sa signification pour la portée de la protection. Sans 

doute, c’est la revue de la jurisprudence européenne qui offre un regard 

                                                           
26

 J.àPassa,àCa a t isatio àdeà laà o t efaço àpa à f e eàau àfo tio sàdeà laà a ue : la Cour de 

justice sur une fausse piste, Propr. Indust. N
o ,àJa ie à ,à tudeà . 

27
 J.àCa lo e,àL usageàdeàlaà a ueàd aut ui,àLite à . 

28
 P.àe .àl a t.à àdeàlaàLPIà uià o espo dà àl a t.àL. 713.6 du CPI.  

29
 E.à T aple,à Uż a ieà udzegoà z akuà to a o egoà ieà à ha akte zeà z akuà to a o ego,à P a eà

I st tutuàP a aàWłas oś iàI telektual ej,àz.à ,à .àC està oià uiàt aduis. 
30

 Leàte eà àpa àlaàloiàduàBe elu .à 
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complexe sur le problème et permet d’exclure certains exemples d’usage de 

la marque par un tiers des actes constituant une atteinte au droit de marque.  

 

11. Instaurées directement par les lois nationales, les limites de la 

protection de la marque semblent confirmer l’opinion selon laquelle le droit 

de marque ne peut pas être qualifié comme un droit de propriété31.  Elles 

tentent aussi de montrer la direction d’interprétation de la portée de la 

protection conférée par la marque. À titre d’exemple, on peut indiquer la 

situation d’épuisement du droit de marque prévue par l’article L.713-4 du CPI 

                                                           
31

 P. ex. L.713-6 du CPI : L'enregistrement d'une a ueà eàfaitàpasào sta leà àl'utilisatio àduà eà
signe ou d'un signe similaire comme : 

a àd o i atio àso iale,à o à o e ialàouàe seig e,àlo s ueà etteàutilisatio àestàsoitàa t ieu eà à
l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; 

à f e eà essai eà pou à i di ue à laà desti atio à d'u à p oduità ouà d'u à se i e,à ota e tà e à
ta tà u'a essoi eàouàpi eàd ta h e,à à o ditio à u'ilà ' àaitàpasàdeà o fusio à ua tà àleu ào igi e. 
Toutefois, si cette utilisation po teà attei teà à sesà d oits,à leà titulai eà deà l'e egist e e tà peutà
de a de à u'elleàsoitàli it eàouài te dite. 
L a t.à à pa .à à deà laà LPI  dispose que le droit sur la marque ne donne pas au titulaire le droit 

d i te di eàau àaut esàpe so esàd e àfai eàusageàsu àleà a h  : (1) de leur noms ou leur adresse ; 

à d i di atio sà elati es,à ota e t,à au à t aitsà duà p oduità età à laà a a t isti ueà duà p oduit,à à
l esp e,à àlaà ua tit ,à àlaà ualit ,à àlaàdesti atio ,à àlaàp o e a eàg og aphi ue,à àl po ueàdeàla 

fa i atio àduàp oduitàouàdeàlaà alidit  ;à àdeà a ueàe egist eàouàd aut eàsig eàsi ilai e,às ilàestà
essai eà d i di ue à laà desti atio à d u à p oduit,à ota e tà e à ta tà ueà pi eà d ta h e,à

accessoires ou services ;à àd appellatio àd o igi eàe egist e,àsiàleàd oitàd e àfai eàusageà sulteàdesà
aut esàdispositio sàdeà laà loi.à E à e tuàdeà l a t.à à pa .à à deà laà LPI,à l usageàdesà sig esà e tio sà
a a tà à està li iteà à o ditio à ueà età usageà soità faità o fo e tà au à esoi sà justifi sà deà laà
personne quià faità usageà età desà a heteu sà desà p oduitsà et,à e à eà te ps,à u ilà soità faità
o fo e tàau àp ati uesàho tesàdeàp odu tio ,à o e eàouàse i es.à 
L a ti leà L. -4 du CPI :à Leà d oità o f à pa à laà a ueà eà pe età pasà à so à titulai eà d'i te di eà
l'usage de celle- ià pou à desà p oduitsà uià o tà t à isà da sà leà o e eà da sà laà Co u aut à
o o i ueàeu op e eàouàda sàl'Espa eà o o i ueàeu op e àsousà etteà a ueàpa àleàtitulai eà

ou avec son consentement.  

Toutefois,à laà fa ult à esteà alo sà ou e teà auà p op i tai eà deà s'oppose à à toutà ou elà a teà deà
o e ialisatio ,à s'ilà justifieà desà otifsà l giti es,à te a tà ota e tà à laà odifi atio à ouà à
l'alt atio ,àult ieu e e tài te e ue,àdeàl' tatàdesàp oduits. 
L a t.à à pa .à à deà laà LPI,à leà d oità su à laà a ue eà seà diste dà pasà au à a ti it sà o e a tà lesà
p oduitsàd sig sàpa àlaà a ueà uià o siste t,à ota e t :àe àl off eà àlaà e teàouàe àlaà iseàsu àleà
a h àult ieu eàdesàp oduitsàd sig sàpa àlaà a ue,à à o ditio à ueà esàp oduitsàaie tà t àd j à

introduitsàsu àleà a h àe àPolog eàpa àleàtitulai eàouàa e àso à o se te e t.àE à e tuàdeàl a ti leà
à pa .à à deà laà LPI,à eà o stitueàpasàd attei teà auàd oità deà laà a ueà l i po tatio àetà lesà aut esà

a ti it sà e tio esàauàpa .à ,à uià ise tàlesàp oduitsàd sig sàpa àlaà a ue,à à o ditio à ueà esà
p oduitsà aie tà t à isà su à leà a h à su à leà te itoi eà deà l Espa eà o o i ueà eu op e à pa à leà
titulai eàouàa e àso à o se te e t.àCetteàdispositio à o e eàl puise e tà gio alà eu op e . 
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ainsi que par l’art. 155 de la LPI. Bien que les dispositions des articles 

mentionnées ci–dessus ne prévoient pas expressis verbis la possibilité de 

faire usage de la marque à des fins publicitaires, la jurisprudence autorise, 

sous certaines conditions, qu’un tiers utilise la marque dont le droit s’est 

épuisé dans la publicité32. 

 

12. En analysant la nature juridique de la marque, il est impossible 

d’omettre les attributs du droit résultant de l’enregistrement du signe en tant 

que marque qui sont prévus par les lois appropriées. Dans ce contexte, il faut 

indiquer surtout la limitation du droit sur la marque dans le temps33, la règle 

de spécialité et le caractère formel du droit34. D’après les opinions exprimées 

dans la doctrine polonaise, ces attributs parlent en faveur de l’exclusion de la 

qualification du droit de marque en tant que droit de propriété.  

 

13. Dans un premier temps seront présentées les qualifications 

envisageables du droit sur la marque (Partie préliminaire). Comme la plupart 

des différences entre les ordres juridiques polonais et français ont leurs 

racines dans le passé, il est utile de présenter les grandes lignes du droit civil 

polonais et français. Il est particulièrement intéressant de rechercher les 

traditions juridiques concernant les droits de propriété intellectuelle et parmi 

eux – le droit sur la marque. Il faut noter qu’à partir de la naissance du droit 

de marque, les deux pays en question ont opté pour une interprétation 

entièrement différente de l’étendue de ce droit. Néanmoins, il reste évident 

que certains attributs du droit de marque sont les mêmes dans la plupart des 

                                                           
32

 CS, 27 oct. 2004, III CK 410/03. 
33

 Leà a a t eàte po ai eàduàd oitàdeàlaà a ueà eàfaitàpasàdeàdouteàda sàlaàloiàpolo aiseàetàilàestà
aussiàu i e selle e tàa ept àauàsei àdeàlaàdo t i eàet de la jurisprudence polonaise. En France, cet 

aspe tà taità pasà sià ide t ; v. CA Paris, 19 mai 1993, PIBD 1993 :à « la a ue ta t u  sig e 
d ide tifi atio  do t l app op iatio  p o ie t d u e o upatio , ette o upatio  doit du e  aussi 
lo gte ps ue l o upa t l esti e essai e pou  disti gue  les p oduits et se i es au uels 
s atta he la marque : le d oit su  la a ue a do  o atio  à la pe p tuit  ».à 
34

 Ibid.àD oitàdeàlaà a ueà a tàauà o e tàduàd p tà uiàsuitàl e egist e e tàdeàlaà a ue.à“euleàlaà
a ueàe egist eàpeutà fi ie àdeà laàp ote tio àp ueàda sà lesà loisàapp op i es – le CPI et la 

LPI.àCáàPa isàaà o à ue :à« la a ue ta t pas u e atio  ... , ais u  sig e d ide tifi atio  
do t l app op iatio  p o ie t d u e o upatio  ». 



21 

 

ordres juridiques ś la limite temporelle ou territoriale est l’un des éléments 

essentiels de ce droit universellement reconnu. 

 

14. Ensuite, on va formuler un premier argument dans le cadre de cette 

thèse : la qualification du droit de marque comme un droit de propriété est 

contestable du point de vue des fonctions de la marque (Partie I). Prenant en 

considération la formulation des dispositions nationales, appropriées en 

matière de marques, il n’est pas contestable que la condition sine qua non de 

la marque est sa capacité à distinguer les produits ou services sur le marché. 

Autrement dit, la marque ne peut être constituée que par un signe qui est 

capable de distinguer les produits ou service d’un entrepreneur des produits 

ou services d’un autre entrepreneur. Par conséquent, la protection prévue 

dans les lois nationales concernant la propriété industrielle ne peut être 

conférée qu’aux signes qui fournissent la fonction de distinction. Il est donc 

bon de savoir si l’on peut constater que seul l’usage de la marque par un 

tiers qui porte atteinte à la fonction de distinction peut être qualifié comme 

contrefaçon. À cet égard, c’est la jurisprudence de la CJUź qui a influencé 

cet aspect du droit des marques d’une manière importante. Il sera donc utile 

d’examiner les arrêts de cette juridiction afin de voir l’évolution des opinions 

sur cette question. Il reste aussi à déterminer quelles sont les autres 

fonctions de la marque qui méritent d’être protégées et si par le biais de ces 

fonctions la protection de la marque peut être élargie.  

 

15. Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de 

marque en raison de l’exclusivité limitée à certains usages de la marque 

(Partie II). L’idée est de savoir quel doit être le caractère d’usage d’une 

marque d’autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de 

contrefaçon. D’où la conclusion qui s’s’impose : ce n’est pas un usage 

quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque. À cet 

égard, c’est à nouveau la CJUź qui s’est servie des expressions comme 

« usage de la marque en tant que marque » « usage de la marque pour les 

produits ou services » et qui a essayé de créer une sorte de directive 
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générale utile en appréciant le caractère d’usage de la marque. Dans cette 

IIe Partie, on essayera également de présenter une sélection des cas où, en 

raison du caractère d’usage de la marque, la qualification de la contrefaçon 

n’est pas possible.  

 

16. La Partie III essaye de défendre la thèse selon laquelle une 

qualification propriétaire peut être contestable du fait de la limitation des 

effets de la marque. Dans ce cas-là, ce sont surtout les dispositions des lois 

nationales qui prévoient des limitations des effets de la marque. Le but de 

ces limitations varie en fonction de la disposition appropriée. S’agissant de 

l’épuisement, c’est la nécessité d’assurer la circulation normale des produits 

et le fonctionnement du marché. Dans le cas de la limitation de l’usage de la 

marque dans un but d’information, c’est la nécessité d’informer le public de la 

destination du produit soit de ses attributs.   

 

17. De toute façon, le droit des marques s’est inspiré du droit de propriété 

et on trouve de nombreux points communs entre ces deux ordres juridiques 

quand bien même la frontière entre eux est parfois délicate à tracer. En 

définitive, la visée de la présente étude est de préciser l’étendue du pouvoir, 

conféré au titulaire (ou propriétaire) de la marque, de prendre soin « de ce 

qui lui appartient en propre ». 
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18. Avant de procéder à une analyse détaillée de a nature juridique du 

droit de marque, il faut présenter quelques remarques générales sur les 

droits nationaux polonais et français relatifs au domaine en question. C’est 

seulement en connaissant, fût-ce seulement dans les grandes lignes, les 

traditions et les racines juridiques du droit de la propriété intellectuelle, qu’on 

peut comprendre l’état juridique actuel. Ce qui fait qu’il est utile de parler tout 

d’abord des différences entre les traditions juridiques française et polonaise 

(Chapitre 1). Ensuite, il conviendra de restreindre l’étendue de la 

présentation des droits nationaux et de se concentrer sur la problématique 

particulière de la propriété des biens immatériels (Chapitre 2). 

 

 

Chapitre 1 : 

 

Les différences entre les traditions juridiques française 

et polonaise 

  

19. Pour les besoins de la présente étude, il est nécessaire de souligner 

au début les différences entre les ordres juridiques français et polonais en 

termes d’histoire et de tradition. Ces différences expliquent, en effet, nombre 

de solutions du droit positif.  

Il n’y a aucun doute que la source première, commune aux deux droits, est le 

droit romain, à l’origine de l’expression ius civile35. Bien sûr, le rôle de 

l’ancien droit romain ne s’est pas limité seulement à créer ce terme, mais il a 

                                                           
35W.Wołodkie i z,à M.)a ło ka,à P a oà z skie,à i st tu je,à Wa sza aà .à Cf. A. Wolter, 

J. Ig ato i z,àK.à“tefa iuk,àP a oà il eà za sà zęś iàog l ej,àWa sza aà  ;à l o igi eàduà te eà
ius civile estàcivis qui signifie citoyen. D où,à ius civile taitàappli a leà u au à ito e sàd u àpa sà
(ius civile o ai à taitàdo àius proprium civium Romanorum).  
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aussi établi la base commune pour tout le système du droit civil36. Comme l’a 

remarqué l’historien H. Kupiszewski Ś « trois domaines de la culture ancienne 

ont particulièrement influencé la formation de l’esprit et de la culture 

européens. Ce sont : la philosophie grecque, le christianisme et le droit 

romain »37. 

Pour faire état de cette influence, on pourrait notamment citer des institutions 

du droit romain telles que les règles d’interprétation du droit, les conditions 

de validité d’une convention, la différenciation entre la propriété et la 

possession38. 

20. Bien que la présentation détaillée de l’histoire du droit civil polonais ne 

soit pas le sujet de notre thèse, il peut être utile de décrire les grandes lignes 

de l’évolution du droit civil polonais pour montrer les différences essentielles 

entre l’ordre juridique polonais (Section 1) et l’ordre juridique français 

(Section 2). 

 

Section 1. Les sources du droit civil polonais 

 

21. Sans doute, c’est surtout l’histoire compliquée de la Pologne qui a 

influencé notre droit de la manière la plus significative. Suite aux partages de 

la Pologne au XVIIIe siècle39, le développement du droit civil polonais a été 

interrompu et chaque territoire occupé a adopté l’ordre juridique propre à 

l’occupant. Par conséquence, il y avait quatre territoires essentiels du point 

                                                           
36

 á.àWolte ,àJ.àIg ato i z,àK.à“tefa iuk,àP a oà il eàza sà zęś iàog l ej,àWa sza aà .à 
37

 H.àKupisze ski,àP a oà z skie,àP zeglądàHu a ist z à / .C està oià uiàt aduis. 
38

 W.à Wołodkie i z,à M.à )a ło ka,à op. cit.; Cf. J. Bossowski, Prywatne prawo w: Encyklopedia 

pod ę z a p a a p at ego,à l auteu à e a ueà ue,àg eàauà ju isteà o ai àUlpia ,à leàd oità i ilà
taità ie àd fi ià o eàu àd oitàp i .àSelon Ulpian: publicum ius est quod ad statum Rei Romanae 

spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem. Co fo e tà à etteà e p essio ,à leà d oità i ilà
ep se teà lesà i t tsà pa ti ulie sà d u à i di idu,à ta disà ueà leà d oità pu li à p ot geà desà i t tsà

globaux.  
39

 Partages de la Pologne, (en polonais :à ‘oz i à ouà ‘oz io à Polski à - annexions successives du 

territoire de la Pologne-Lituanie au XVIII
e
 si le (1772, 1793, 1795) par l'Empire de Russie, le 

Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_des_Deux_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1772
http://fr.wikipedia.org/wiki/1793
http://fr.wikipedia.org/wiki/1795
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche
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de vue juridique : le territoire central, celui de l’ouest, de l’est et du sud40. 

C’est le raison duquel dans le premier temps on va présenter les traditions 

juridiques en Pologne (§ 1) et ensuite les sources du droit de la propriété 

industrielle (§ 2). 

 

§1. L’ordre juridique polonais 

 

22. Le territoire central, où en 1815 a été créé le Royaume de Pologne 

(Królestwo Polskie)41, a adopté le Code de Napoléon de 1804. Sur le 

territoire occupé par la Russie, c’était le code russe, « Zwodzie Praw », qui 

était en vigueur. Le système du droit civil russe était plutôt féodal et arriéré et 

il n’a pas trop influencé l’évolution postérieure du droit civil polonais42.  

Sur le territoire occupé par le Royaume de Prusse, c’était le droit prussien, 

codifié déjà en 1794. Il faut rappeler que dans le Reich allemand a été 

divulgué, dès 1896, le code civil allemand (Burgerliches Gesetzbuch) qui 

était une publication considérée comme moderne et qui, dans l’Allemagne 

d’aujourd’hui, reste toujours en vigueur (avec des modifications). Sur le 

territoire du sud, on a adopté le droit autrichien qui était codifié en 1811 sous 

le nom de « das allgemeine burgerliche gesetzbuch»43. 

 

23. Après le recouvrement de l’indépendance par la Pologne, en 1918, 

libéré, le pays a dû faire face à toute une mosaïque de systèmes du droit 

civil. Il semblait évident que l’unification du droit civil était absolument 

nécessaire. źn 1919, une Commission de codification a été créée en vue de 

                                                           
40

 A. Wolter, I. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit.  
41

 Leà ‘o au eà duà Co g sà e à polonais : K lest oà Ko g eso e à gale e tà appel à ‘o au eà deà
Pologne (en polonais : K lest oàPolskie) taitàu eàe tit àpoliti ueàpolonaise su da tàauàDu h àdeà
Varsovie à pa ti à duà Co g sà deà Vie e (1815 ,à lo sà du uelà lesà g a desà puissa esà eu op e esà
o ga ise tà l Europe ap sà lesà gue esà apol o ie es.à Leà ‘o au eà duà Co g s,à Étatà auto o eà

sousàtutelleà usse,àp e dàfi àe à ,àa e àpa àlaà‘ussie. 
42

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit. 
43

Ibid. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1815
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
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préparer des projets de lois de toutes sortes44. Du point de vue du droit civil, 

c’étaient trois codes : code des obligations, celui du commerce et cet autre 

de la procédure civile qui étaient essentiels45.  

Après la fin de la IIème żuerre mondiale, le processus d’unification a été mis 

en place et une étape de codification a commencé. Le code civil a été adopté 

et publié le 23.04.196446. Bien qu’il ait été modifié itérativement, il est en 

vigueur jusqu’au aujourd’hui.  

24. Le terme de « propriété industrielle » est apparu pour la première fois 

dans la Convention pour la protection de la propriété industrielle, dite 

Convention de Paris, du 20 mars 188347. La Pologne est membre de la 

Convention à partir du 10 novembre 1919, pendant que la Żrance fait partie 

de la Convention dès le début c’est-à-dire à partir du 7 juillet 188448.  

Ce document, essentiel du point de vue du domaine en question, a établi 

aussi l’objet de la protection de la propriété industrielle49. źn vertu de l’art. 1 

al. 2, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets 

d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les 

marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom 

commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi 

que l’interdiction d‘une concurrence déloyale.  

                                                           
44

 âàpa tà laà odifi atio àduàd oità i il,à laàCo issio às estào up eàaussiàduàd oitàp al.àLesà loisà lesà
plus importantes du point de vue du droit civil sont les suivantes : (1) 1926 – la loi sur le droit 

d auteu àetàlaàlutteà o t eàlaà o u e eàd lo ale ; (2) 1928 – la loi sur la protection des inventions, 

dessins et des marques ; (3) 1933 – le code des obligations ; (4) 1934 – le code du commerce.  
45

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit. 
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 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
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 Ko e jaàPa skaàoào h o ieà łas oś iàp ze sło ejàzàd iaà à a aà à .à Dz.àU.àzàd iaà à
marca 1975 r., Nr 9, poz. 51) zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 

czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 
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p ote tio àdeà laàp op i t à i dustrielle du 20 mars ,à is eà àB u ellesà leà  d e e ,à à
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Warszawa 2008 r.  
49U.àP o ińskaà d. ,àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àWa sza aà . 
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§ 2. Les sources de la propriété industrielle en Pologne 

 

25. Quant aux régulations polonaises concernant spécifiquement la 

propriété industrielle, elles ont apparu en Pologne après le recouvrement de 

l’indépendance50 et avant la IIème żuerre mondiale. Les premières lois 

polonaises relatives au domaine de la propriété industrielle c’étaient les 

décrets du Chef de l’État du 4 février 1919 sur les brevets, sur la protection 

des dessins et modèles et sur la protection des marques. Très rapidement, 

ils ont été remplacés par deux lois suivantes Ś (1) loi du 5 février 1924 portant 

protection des inventions, des dessins et des marques51 ś (2) loi du 2 août 

1926 contre la concurrence déloyale.  

Après la IIème żuerre mondiale, avec l’adoption du système socialiste, les 

droits de la propriété industrielle ont perdu leur importance dans la vie 

juridique et dans la vie des affaires en Pologne52. Néanmoins, à cette époque 

trois lois relatives à la propriété industrielle étaient en vigueur et elles ont 

remplacé les lois applicables avant la guerre : (1) la loi sur l’invention du 19 

octobre 1972 (concernant les inventions et les dessins utilitaires53) ; (2) 

l’ordonnance sur les dessins du 29 janvier 1963 ; (3) la loi sur les marques 

du 23 mars 1963 remplacée ensuite par la loi sur les marques du 31 janvier 

1985. 

26. źn décrivant le système socialiste, il faut justement mentionner 

rapidement le rôle de la marque dans ce système. On indique que les 

différences entre le système capitaliste et celui socialiste dans le domaine 

des marques résultent du caractère social ou étatique des entreprises. Par 

conséquent, en l’absence de la libre concurrence, la marque « sert à 
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11 nov. 1918. 
51

 Laàloiàaà t à e pla eàpa àu eào do a eàduàp side tàdeàlaàPolog e du 22 mars 1928. 
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 U.àP o ińskaà ed. ,àop. cit. 
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 Leàte eàdeà« dessin utilitaire »à e àpolo ais :à z àuż tko àestàutili àaussiàpa àlaàLPI.àE à e tuàdeà
l a ti leà à deà laà LPI,à o stitueà u à dessi à utilitai eà u eà solutio à te h i ueà ou elleà età utileà ui 

o e eàlaàfo e,àlaà o st u tio àouàlaà o i aiso àd u ào jet.àLeàdessi àutilitai eàestàappel àaussià
« petit brevet », a àilà aà àaàpoi tà esoi àd u eàa ti it ài e ti eàpou à e e oi àu eàp ote tio .àà 
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améliorer le fonctionnement du processus de production, à stimuler les 

équipes de travailleurs, à garantir la réalisation du plan et une juste 

orientation des consommateurs »54. Sans entrer dans les détails du modèle 

de la protection des marques, il est à noter que c’est la fin du communisme 

qui a donné aux droits de la propriété intellectuelle l’importance qui est la 

leur. 

À l’avènement des années 90, la nécessité de la protection des biens 

immatériels et, plus particulièrement, des objets de la propriété industrielle 

est devenue très importante. Qui plus est, la Pologne avait des obligations 

résultant de la signature de l’accord ADPIC55 et de l’accord d’association 

avec l’Union européenne56.  

Ce qui fait que la Pologne a adopté la loi du 30 juin 2000 sur la propriété 

industrielle57 (LPI) couvrant les domaines suivants : inventions, dessins 

utilitaires, dessins, marques, indications d’origine, topographies des circuits 

intégrés. La loi est en vigueur depuis le 22 août 2001 et son amendement 

majeur (qui avait tout d’abord pour but l’harmonisation des dispositions du 

droit polonais avec les dispositions communautaires)58 a eu lieu le 24 janvier 

2004. 

                                                           
54“.à G z o ski,à ‘ gle e tà ju idi ueà deà laà p ote tion des marques dans les pays socialistes, 
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juilletà ,à aisàlaàPolog eàestào lig eàd appli ue àlesàdispositio sàdesàáDPICà àpa ti àduà àja ie à

à à l e eptio à deà uel uesà dispositio sà deà l a o dà uià so tà e t esà e à igueu à a a tà etteà
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Section 2. La propriété intellectuelle en France 

 

27. źn Żrance, la protection des biens de la propriété intellectuelle a une 

tradition beaucoup plus longue. Déjà au milieu de XVIIIème siècle, le 

Parlement de Paris et le Conseil du Roi prennent en considération l’auteur en 

limitant les prérogatives du libraire59.  

Dès 1777, la première association de gestion des droits des auteurs et 

compositeurs dramatiques (SACD) est instituée. Mais, c’est sans doute la 

Révolution française qui a reconnu les droits exclusifs aux auteurs et 

inventeurs60. Comme ce sera dit dans la partie postérieure de cette thèse, 

c’est aussi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui 

résulte d’une approche propriétaire aux droits de la propriété industrielle. Par 

conséquent, il faut mentionner les lois suivantes qui ont été adoptées suite à 

la Révolution française Ś (1) la loi du 31 décembre et du 7 janvier 1791 

concernant le droit des brevets d’invention ; (2) la loi des 13 et 19 janvier 

1791 concernant le droit d’auteur au profit des dramaturges. L’application de 

cette loi a été élargie par les lois des 19 et 24 juillet 1793, afin de couvrir les 

écrivains, peintres et compositeurs61. Après ces premières réglementations 

sur les droits exclusifs en faveur des inventeurs et des auteurs, le sort des 

lois mentionnées ci–dessus a été le suivant Ś (1) la loi du 7 janvier 1791 a été 

réformée par la loi du 5 juillet 1844, une révision ultérieure a eu lieu le 2 

                                                                                                                                                                                     

Conseil du 29 avril 2004 relati eàau à esu esàetàp o du esà isa tà àassu e àleà espe tàdesàd oitsàdeà
p op i t ài telle tuelle. 
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 J.-L.àPiot aut,àD oitàdeàlaàp op i t ài telle tuelle,àEllipsesà .à 
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janvier 1868 ś (2) le droit d’auteur restait en vigueur jusqu’à l’adoption de la 

loi du 11 mars 195762.  

28. Dans le domaine du droit des marques, il faut mentionner tout d’abord 

la loi du 28 avril 1824 concernant la protection du nom commercial, lorsqu’il 

est apposé sur les produits. Ce qui est intéressant, c’est le fait que cette loi 

reste toujours en vigueur encore qu’elle soit appliquée très rarement63.  

La première législation consacrée uniquement aux marques a été adoptée le 

23 juin 1857 pour rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 196464. La loi du 

23 juin 1857 a reconnu la propriété de la marque par le moyen d’un premier 

usage65. Avec le développement du domaine ainsi que la croissance de 

l’importance de la marque sur le marché, ce principe est devenu 

inadmissible. Alors, la loi du 31 décembre 1964, applicable jusqu’à la date du 

28 décembre 1991, a changé le moyen d’acquérir la propriété de la marque. 

C’est le dépôt qui était essentiel et non plus l’usage. Parmi les institutions 

introduites par cette loi, on pourrait mentionner les suivantes : (1) examen 

préalable par l’administration des conditions de validité de fond ; (2) 

déchéance pour défaut d’exploitation pendant une période de cinq années66. 

La loi du 4 janvier 1991 répondait au besoin d’harmonisation des régulations 

françaises avec celles communautaires, surtout avec la Directive67.  

29. La grande différence entre les ordres juridiques polonais et français, 

c’est l’absence en Pologne de codification de toute sorte concernant la 

propriété industrielle, voire la propriété intellectuelle. Bien que la LPI couvre 

plusieurs objets de la protection assurée par le droit de la propriété 

industrielle, le droit d’auteur reste toujours une loi séparée et totalement 
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 A. Chavanne, J-J. Bu st,àD oitàdeàlaàp op i t ài dust ielle,àDallozà . 
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 A. Chavanne, J-J. Burst, op. cit. Cf. P. Tafforeau, op. cit. 
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 P e i eà Di e ti eà duà Co seilà duà à d e eà à app o ha tà lesà l gislatio sà desà Étatsà
membres sur les marques (89/104/CEE) (Jou alàoffi ielà °àLà àduà / / àp.à à– 0007). 
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indépendante68. Il faut aussi mentionner que la LPI c’est le droit tout d’abord 

matériel alors qu’elle contient surtout des dispositions du droit matériel. 

Néanmoins, dans la LPI on peut trouver des éléments essentiels de la 

procédure devant l’OPB, mais dans le cas où il n’y a pas de disposition 

appropriée dans la LPI, c’est le code de la procédure administrative et ses 

dispositions générales qui doivent être appliqués69. Dans le cas de 

contrefaçon, c’est bien évidement le code de la procédure civile qui règle 

l’action devant les juridictions civiles70.  

źn Pologne, contrairement à la solution législative adoptée en Żrance, hors 

la LPI restent aussi plusieurs ordonnances qui règlent, p. ex. : (1) les taxes 

devant l’OPB71ś (2) les règles détaillées concernant la demande 

d’enregistrement des objets du droit de la propriété industrielle72 ; (3) les 

registres tenus par OPB73 ś (4) les règles concernant la procédure devant 

l’OPB en matière des inventions et des dessins utilitaires importants du point 

de vue de la défense et de la sécurité de la Pologne74. En tant que loi 

indépendante, il convient de mentionner aussi la loi du 16 avril 1993 sur la 

lutte contre la concurrence déloyale75. 
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d oitàd auteu àetàlesàd oitsà oisi s . 
69

 Usta aàzàd iaà à ze aà àkodeksàpostępo a iaàad i ist a j ego,à loiàduà àjui à à odeà
deàlaàp o du eàad i ist ati e . 
70

 Ustawa z dnia 17 listopadaà àkodeksàpostępo a iaà il egoà loiàduà à o e eà à odeà
deàlaàp o du eà i ile . 
71

 ‘ozpo ządze ieà ‘ad à Mi ist à zà à sie p iaà à .à à sp a ieà opłatà z iąza hà zà o h o ąà
alazk ,à zo à uż tko h,à zo à p ze sło h,à z ak à to a o h,à oz a zeńà

geog afi z hàiàtopog afiiàukład às alo h. 
72

 ‘ozpo ządze ieà P ezesaà ‘ad à Mi ist à zà à ześ iaà à à sp a ieà doko a iaà ià
ozpat a iaàzgłoszeńà alazk àià zo àuż tko h,à‘ozpo ządze ieàP ezesa ‘ad àMi ist à

z 8 lipca 2002 à sp a ieà doko a iaà ià ozpat a iaà zgłoszeńà z ak à to a o h,à
‘ozpo ządze ieàP ezesaà‘ad àMi ist àzà àst z iaà à àsp a ieàdoko a iaàià ozpat a iaà
zgłoszeńà zo àp ze sło h.à 
73

 ‘ozpo ządze ieàP ezesaà‘ad àMi ist àzàd iaà à ajaà à .à àsp a ieà ejest àp o adzo hà
p zezàU ządàPate to à‘ze z pospolitejàPolskiej. 
74

 ‘ozpo ządze ieà ‘ad à Mi ist à zà d iaà à lip aà à .à à sp a ieà alazk à ià zo à
uż tko hàdot zą hào o oś iàlu à ezpie zeńst aàPańst a.à 
75
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30. En France, la loi No 92 – 597 du 1er juillet 1992, dénommée aussi code 

de la propriété intellectuelle, réunit, dans sa première partie, tous les textes 

concernant la propriété littéraire et artistique et, dans la seconde – ceux 

relatifs à la propriété industrielle. La seconde partie contient les dispositions 

concernant Ś INPI, Comité de protection des obtentions végétales, Conseils 

en propriété industrielle, dessins et modèles, brevets d’invention, protection 

des connaissances techniques (secrets de fabrique, produits semi–

conducteurs, obtentions végétales), marques de fabrique, de commerce et 

de service, appellations d’origine76. 

 

Chapitre 2 

 

La problématique particulière de la propriété des biens 

immatériels 

 

31. Pour pouvoir décrire les limites variées du droit de marque, il faut tout 

d’abord déterminer quel est le caractère de ce droit ou, de façon plus 

générale, quel est le caractère des droits de la propriété industrielle. Cette 

question est particulièrement intéressante si l’on tient compte de la valeur 

comparative de cette étude. Les traditions juridiques, polonaises et 

françaises, de compréhension et d’interprétation du caractère des droits sur 

les biens immatériels, parmi lesquels se trouvent les droits de la propriété 

industrielle, sont différentes. L’analyse de ces différentes approches permet 

donc aussi de comprendre les divergences entre les opinions présentées par 

les doctrines et les décisions judiciaires concernant les marques qui sont 

rendues par des autorités compétentes. 
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32. Les expressions « propriété industrielle » ainsi que « droit de la 

propriété industrielle » font tout de suite engendrer beaucoup de doutes et de 

questions de nature juridique.  

Tout d’abord, on peut se poser la question de savoir dans quelle acception a 

été utilisé le terme de « propriété ». La propriété industrielle se réduirait-elle 

uniquement à la propriété décrite dans le code civil qui est en vigueur en 

France et en Pologne ?  

Par conséquent, il faut considérer quel est le caractère du droit de la 

propriété industrielle. źst-ce que ce droit possède les mêmes attributs et les 

mêmes limites que le droit de la propriété ?  

À l’encontre d’une chose matérielle, lorsqu’il n’y a pas de substrat matériel le 

but c’est aussi de savoir quel est l’objet du droit de la propriété industrielle au 

contraire d’une chose matérielle.  

33. Déjà dans la Rome antique, il y a eu des interrogations sur les biens 

intellectuels (même si ce terme n’était pas encore utilisé). Comme, par 

exemple, dans Institutes de Justinien Ś « lorsqu’un tableau e été peint sur la 

planche d’autrui, selon quelques–uns la planche suit la peinture et selon 

d’autres, c’est la peinture quelle qu’elle soit, qui suit la planche. Mais, il nous 

semble plus raisonnable que la planche suive la peinture ; il serait ridicule, en 

effet, qu’un tableau d’Appelle ou de Parrhasius devînt l’accessoire d’une 

misérable planche »77. Malgré ces interrogations, le droit romain n’a attribué 

d’aucuns droits exclusifs aux auteurs78. 
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Gaius79 a divisé les choses (res) en choses corporelles (res corporales) et 

choses incorporelles (res incorporales). Conformément à cette division, les 

choses corporelles sont tangibles, perceptibles par les sens (res quae tangi 

possunt) comme de l’argent, de l’or, un esclave. Les choses incorporelles, 

intangibles (res quae tangi non possunt), consistent en droits (in iura 

constitunt). Ce sont la possession, l’immixtion, les obligations.  

Aujourd’hui, on ajoute aussi d’autres « choses » comme l’œuvre de l’esprit 

ou les objets relevant du droit de la propriété intellectuelle80. Gaius a proposé 

un critère de distinction des choses qui pourrait rester actuel même 

aujourd’hui Ś « Il n’est pas important que l’héritage contienne des choses 

corporelles parce que le droit de succession, le droit de possession et le droit 

qui résulte de l’obligation sont immatériels »81.  

34. Il y a des historiens qui considèrent aussi que la distinction entre les 

res corporales et les res incorporales ne concerne pas l’objet du droit, mais 

la distinction du droit de la propriété et des autres droits82. Il existe aussi des 

opinions contraires ; selon le romaniste italien Bonfant, les res incorporales 

sont tout aussi bien des objets de propriété que les res corporales (Corso di 

diritto romano, II p. 206-207)83.  Il faut mentionner aussi le fameux glossateur 

                                                                                                                                                                                     

noter que les Institutes eàs i t esse tàpasàauà ateu ào igi ai e, aisàseule e tàauàp op i tai eà
deàlaàpei tu eàetà à eluiàduàsuppo t. 
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Bartole84 qui admet que la propriété se réfère à la propriété sur une chose 

corporelle et qu’elle ne peut pas porter sur un droit85. 

35. Dans la doctrine française, on souligne que l’opinion selon laquelle le 

droit réel ne peut porter que sur une chose corporelle, c’est le résultat d’une 

mauvaise interprétation du droit romain86. À la place de l’interprétation selon 

laquelle il y a une distinction entre les droits (choses incorporelles) et leurs 

objets (choses corporelles), il faut admettre qu’un droit réel puisse porter sur 

un autre droit, donc sur une chose incorporelle87. D`où, le code civil français 

adopte la division entre les choses corporelles et incorporelles et admet que 

le droit réel porte aussi sur une chose incorporelle.  

36. S’il s’agit du droit polonais, il est expressément admis que le droit de 

la propriété ne peut porter que sur des choses. źn vertu de l’article 45 du 

code civil polonais, un objet matériel est considéré comme une chose l’88.  

Toutefois, il faut souligner que le droit civil polonais, en tant que branche du 

droit, reconnaît les droits sur les biens immatériels comme une catégorie à 

part – et notamment le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle89. 

Outre le droit de la propriété industrielle, il faut mentionner aussi les autres 

droits subjectifs Ś droit de disposer de l’énergie (surtout électrique), la 

propriété des eaux, droit de pêcher, etc. Il est bon de remarquer que même 

la terminologie n’est pas uniformisée. Une fois, on décrit la propriété des 

eaux, une autre fois - le droit exclusif à la marque90. 
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37. Quant à la définition de la propriété, les Romains antiques n’en ont 

pas créé une seule91. Néanmoins, le droit de la propriété était considéré 

comme un droit absolu, les tiers n’en pouvant pas empêcher l’exécution. Les 

moyens de protection de la propriété étaient opposables erga omnes. Parmi 

les actiones in rem, on indique rei vindicatio et actio negatoria. Le droit 

romain antique ne connaissait pas le terme de propriété temporelle92. 

La différence entre les approches historiques du caractère du droit de 

marque en droit polonais et français, c’est un des aspects les plus 

intéressants de cette étude qui permet de comprendre ce problème 

actuellement. On va analyser ces deux approches ś tout d’abord, l’approche 

française (Section 1) et ensuite l’approche polonaise (Section 2).  

 

Section 1. L’approche française 
 

38. Depuis le XIXème siècle, la question de savoir si la propriété de la 

marque est une véritable propriété est présente dans la doctrine française93. 

Néanmoins, la législation française qualifie le droit de marque de « droit de 

propriété ». Cette formule a été utilisée pour la première fois dans la loi sur 
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les marques de 1857 et elle a été ensuite reprise par la loi de 196494. Bien 

évidemment, le CPI dans son l’article 713-1, suit cette tradition en disposant 

que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de 

propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ».  

D’après nous, cette seule différence de formulation de la portée du droit de 

marque montre la divergence d’approches du droit sur la marque en Pologne 

et en France95. Pour analyser ce problème, il faut tout d’abord présenter en 

grandes lignes les généralités de la propriété en droit civil français (§ 1) et 

ensuite les difficultés de qualification du droit de marque qui apparaissent en 

droit français (§ 2).  

 

§ 1. Généralités sur la propriété en droit civil français 

 

39. Tout d’abord, il faut dire que pour le code civil français la propriété ne 

se réduit pas à des choses corporelles, mais qu’elle concerne aussi des 

biens. Comme le dit F. Zenati Ś « nulle part le code ne réduit les choses aux 

corps et n’exclut qu’elles puissent, à l’instar du droit romain, avoir une nature 

incorporelle »96.  

Cet aspect pourrait être, selon nous, la plus grande différence entre les 

dispositions du code civil polonais et le code civil français. Comme ce sera 

dit ci-dessous, en vertu de l’article 45 du code civil polonais – seulement un 

objet matériel constitue une chose97.  

Selon l’article 544 du code civil français, la propriété est le droit de jouir et de 

disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse 
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pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements98.  Contrairement 

aux dispositions du code civil polonais, le code français, bien que l’article 544 

ne traite que de la chose, définit aussi les biens. źn vertu de l’article 527 du 

code civil français, les biens sont meubles par leur nature ou par la 

détermination de la loi.  

On voit bien que la loi française ne qualifie pas les biens immatériels ou les 

choses immatérielles comme les biens prévus dans l’article 527. Cela a été 

confirmé aussi par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui 

s’est prononcée notamment sur les dispositions concernant la protection 

possessoire en statuant que « l’article 2279 du code civil ne s’applique 

qu’aux seuls meubles corporels individualisés99. Il n’est pas à douter alors 

qu’en droit français, de même qu’en droit polonais, la propriété d’un bien 

immatériel n’a pas été et n’est toujours pas réglée par le code civil approprié. 

Il resterait donc de répondre à la question Ś « pourquoi cette révolution de 

l’immatériel ne s’accompagne-t-elle pas d’une évolution de notre droit des 

biens ? »100.  

40. D’autre part, sous réserve des remarques ci–dessus, il faut remarquer 

que le code civil français n’exclut pas expressément les biens immatériels du 

catalogue des choses comme c’est du code civil polonais (art. 45). Dans la 

doctrine polonaise concernant la régulation française, on trouve des opinions 

selon lesquelles le fait de faire figurer les dispositions sur les choses et les 

biens dans la partie concernant la propriété montre clairement la possibilité 

d’application des règles sur la propriété en relation avec les biens 

immatériels101. 
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Sur l’application du droit de la propriété aux choses immatérielles, on trouve 

aussi l’opinion suivante Ś « pour certains auteurs de doctrine, il est de 

l’essence de la propriété de porter sur des choses matérielles. Or on ne voit 

absolument pas pourquoi l’objet d’un droit réel ne pourrait être incorporel. Ce 

serait là manquer d’une capacité d’abstraction pourtant requise de tout juriste 

et indispensable à la science juridique (...). En notre époque de 

dématérialisation, il semble nécessaire d’admettre que – sauf atteinte à 

l’ordre public ou aux bonnes mœurs – le droit de propriété peut porter sur 

toute chose, même immatérielle »102. 

 

Il y a des opinions qui pointent sur le fait que le code civil français, qui 

reprend la conception romaine de l’objet de la propriété, ne définit pas avec 

précision cet objet qui peut consister en la chose ou en le bien103. En citant 

encore une fois Ś « aucune restriction de principe n’est formulée à l’égard des 

biens incorporels comme cela a pu être dans le cas des codes étrangers 

ayant subi pareillement l’influence des objets de la propriété »104. 

 

§ 2. Les difficultés posées par la qualification du droit sur la marque 

 

41. źn Żrance, l’idée d’un droit de marque fondé sur la propriété est 

profondément ancrée dans la tradition. C’est sans doute la Révolution 

française qui a tout d’abord déterminé la propriété comme un droit inviolable 

et sacré105 pour accorder un droit exclusif aux auteurs et aux inventeurs106. 
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Souvent, on trouve donc des opinions selon lesquelles « il est incontestable 

que le titulaire d’une marque possède sur celle-ci un droit de propriété 

intellectuelle opposable à tous qui fait partie des droits des propriété réels 

garantis aux Français par les dispositions de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle »107. 

42. źn Żrance, les biens intellectuels ont été considérés comme résultant 

de l’esprit humain, du génie ou du talent de l’homme108. Il y a deux 

conceptions des droits intellectuels qui se sont formées : (1) la théorie de la 

récompense et (2) le jusnaturalisme. Une partie de la doctrine française fait 

état aussi d’une troisième conception qui est la protection de 

l’investissement109. Selon la théorie de la récompense, qui s’inspire du 

système de privilèges, la raison d’attribuer un droit exclusif à l’auteur ou à 

l’inventeur c’est la volonté de récompenser leur effort inventif ou créatif. La 

récompense sert à encourager les auteurs ou les inventeurs à continuer le 

progrès dans la perspective des intérêts collectifs. źn ce sens, les droits sur 

les biens intellectuels ne sont que des exceptions par rapport au libre usage 

public et ils servent des fins d’utilité publique et des intérêts collectifs110. La 

doctrine jusnaturaliste met, au contraire, en avant les intérêts du créateur ou 

de l’inventeur. źlle se fonde sur une approche issue de la Révolution 

française. Les titulaires ont le droit, disons naturel, qui résulte du seul fait de 

création ou d’invention. Le législateur ne fait donc que reconnaître ce droit 

naturel. Selon la théorie de la protection de l’investissement qui se développe 

dernièrement, un droit exclusif est accordé simplement pour protéger 

l’investissement du créateur ou de l’inventeur.  
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43. Selon M. Vivant, « En France, la qualification du droit de brevet en 

droit de propriété – et ce, sur l’invention brevetée – n’est, à notre 

connaissance, contestée par personne depuis que Mousseron l’a 

(intellectuellement) imposée voici déjà cinquante ans dans sa thèse et que 

L’École de Montpellier l’a portée bien haut »111. Bien que l’auteur déclare 

aussi que, dans le cas du droit de marque, la qualification propriétaire n’est 

pas si évidente, c’est quand même le modèle de la propriété qui prévaut112. 

Selon J.-M. Mousseron, J. Raynard et T. Revet, la propriété intellectuelle est 

le reflet de « l’adoption du modèle défini par l’article 544 du Code civil »113. 

44. On pourrait aller aussi un peu plus loin et trouver des opinions selon 

lesquelles les droits de propriété intellectuelle et, parmi eux, le droit de 

marque doivent être qualifiés comme un droit fondamental – l’un des droits 

de l’homme : « le droit sur les œuvres de l’esprit, les inventions, etc. (...) doit 

être qualifié comme une forme de propriété, comme propriété intellectuelle, 

et comme propriété tout court, la propriété intellectuelle est garantie en tant 

que droit fondamental »114. 
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45. Dans le contexte propriétaire, il faut souligner l’importance de l’arrêt de 

la Cour européenne des droits de l’homme du 28 janvier 2008115 qui a été 

rendu dans une affaire concernant le droit d’auteur. La Cour s’est prononcée 

sur l’article 1 du Protocole additionnel (Protocole no 1) de la Convention des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la propriété116. 

Tout d’abord, la Cour a considéré que le concept de « biens », mentionné 

dans l’article 1 du Protocole additionnel, n’était pas limité à la possession des 

biens physiques, en plus, d’après la Cour, certains autres droits peuvent être 

considérés comme « droits de la propriété »117. źnsuite, en se référant 

notamment aux droits d’auteur, la Cour a dit expressis verbis que l’article 1 

du Protocole n 1 s’appliquait à la propriété intellectuelle118. Dans cette affaire, 

la controverse ne consistait pas à nier que le demandeur était titulaire des 

droits d’auteur, mais seulement qu’il aurait le droit de réclamer des 

dommages-intérêts. 

źn présentant l’arrêt ci-dessus, il n’est pas possible d’oublier un autre 

jugement de la żrande Chambre de la Cour européenne des droits de 

l’homme, en date du 11 janvier 2007, concernant le droit de marque119. 

L’objet de cet arrêt concernait aussi l’interprétation de l’article 1 du Protocole. 

Les faits sont les suivants Ś en 1981, l’entreprise américaine Anheuser – 

Busch a présenté au Portugal une demande d’enregistrement de la marque 
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« budweiser » pour les bières et les produits sans alcool. źn 1995, cette 

marque a été enregistrée. Le 8 février 1996, Budějovický Budvar a fait 

opposition à la décision d’enregistrement prise par l’INPI portugais devant le 

tribunal de Lisbonne, se prévalant des dispositions de l’Accord, conclu entre 

le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la 

République socialiste tchécoslovaque, sur la protection des indications de 

provenance, des appellations d’origine et autres dénominations 

géographiques et similaires, signé à Lisbonne le 10 janvier 1986 et entré en 

vigueur le 7 mars 1987, à la suite de sa publication au Journal officiel. Dans 

son opposition, le requérant a indiqué que le mot « budweiser » provenait du 

mot « Budweis », qui est le nom allemand du village « Ceske Budejovice », 

et qu’il y avait une collision avec l’indication de provenance 

« Ceskobudejovicky Budwar ».  

Pour les besoins de cette présentation, il faut à juste titre rappeler le 

jugement de la cour d’appel de Lisbonne (21.10.1999) selon lequel 

l’enregistrement de la marque « budweiser » par l’INPI portugais portait 

atteinte à l’accord mentionnée ci-dessus.  

Devant la CEDH, dans l’affaire contre Portugal Anheuser–Busch a affirmé 

que le jugement de la cour d’appel de Lisbonne a provoqué l’invalidation de 

la marque « budweiser » qui a été soumise à l’enregistrement déjà en 1981, 

alors que l’accord n’est entré en vigueur qu’en 1987. źn conséquence, « La 

société requérante se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens. 

Elle souligne qu’une marque commerciale constitue un « bien » au sens de 

l’article 1 du Protocole no 1. Or elle a été privée de ce bien en raison de 

l’application d’un traité bilatéral postérieur à la demande d’enregistrement de 

sa marque »120. 

L’arrêt en question a pris en considération deux problèmes. Premièrement, il 

fallait déterminer si la situation postérieure à la demande d’enregistrement de 

la marque pouvait être assimilée à la propriété en vertu de l’article 1 du 
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Protocole de la Convention. La CźDH l’a confirmé. Deuxièment, la CźDH a 

dû déterminer si, dans l’affaire en l’espèce, l’article 1 du Protocole de la 

Convention avait été violé. La réponse a été négative.  

Quant au premier problème, on peut citer la CźDH Ś « L’ensemble de ces 

éléments donne à penser que la situation juridique de la requérante en tant 

que demanderesse de l’enregistrement d’une marque de commerce relevait 

de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où elle faisait valoir des 

intérêts à contenu patrimonial. Certes, l’enregistrement – et par conséquent 

une protection plus étendue de la marque – ne serait devenu définitif qu’en 

l’absence d’atteinte aux droits légitimes d’une tierce partie, les droits attachés 

à la demande d’enregistrement étant donc, en ce sens, conditionnels. La 

requérante pouvait néanmoins escompter, au moment du dépôt de sa 

demande, que cette dernière serait examinée au regard de la législation 

applicable, dans la mesure où elle remplissait les autres conditions 

matérielles et de procédure exigibles en l’espèce. La société requérante était 

donc titulaire d’un ensemble de droits patrimoniaux – attachés à sa demande 

d’enregistrement d’une marque de commerce – reconnus en droit portugais, 

bien que révocables dans certaines conditions. Cela suffit pour considérer 

que l’article 1 du Protocole no 1 est applicable en l’espèce et dispense par 

conséquent la Cour de rechercher si la requérante pouvait se prévaloir par 

ailleurs d’une « espérance légitime »121. 

46. La qualification de la demande d’enregistrement d’une marque comme 

source de la propriété en vertu de l’article 1 du Protocole était très 

controversée pour la doctrine polonaise. D’où la question s’est posée de 

savoir en quoi consistait la propriété en relation avec la demande 

d’enregistrement ? Surtout dans le cas où, en vertu du droit portugais, c’est 

l’enregistrement qui est constitutif du droit de marque122. La doctrine 

française du domaine en question se rend compte de ce que la qualification 
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des droits de propriété intellectuelle en tant que droits de propriété pourrait 

aussi avoir des opposants. Parmi les arguments qui prévalent contre le 

modèle propriétaire, on mentionne la limitation des droits de propriété 

intellectuelle, leur durée déterminée par la loi, leur limitation à un certain 

territoire et, surtout, l’absence d’élément matériel qui en permettrait la 

possession123.  

47. Malgré tous ces arguments, il faut citer encore une fois M. Vivant 

selon lequel « la majorité, sinon la quasi-unanimité, des spécialistes de la 

matière n’hésitent pas à voir dans les droits de la propriété intellectuelle des 

droits de propriété »124.  

Cette approche constitue la différence essentielle entre le droit polonais et le 

droit français. Même si en Pologne on admet l’existence des points communs 

entre les droits sur les biens immatériels et le droit de propriété (comme il 

sera précisé plus loin), la plupart des voix se prononcent pour considérer les 

droits de propriété intellectuelle comme autant de droits tout à fait 

indépendants des droits de propriété et autonomes. Des droits subjectifs et 

exclusifs donc qui donnent au titulaire un certain monopole défini par la loi.  

48. Dans le domaine des marques, on souligne la formulation de l’article 

713-1 CPI qui ne donne pas lieu aux doutes concernant le caractère du 

droit Ś « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de 

propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ». Il 

s’agit donc d’un droit absolu. Selon la jurisprudence française qui va être 

présentée ci–dessous, le droit des marques est aussi un droit qui résulte 

d’une occupation, et c’est un droit perpétuel. Il est utile quand même de noter 

que le terme « absolu » ne signifie pas sans limites ou sans restrictions125.  
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On peut observer que la LPI ne se réfère pas au terme de la propriété. źn 

vertu de l’article 153 de la loi sur la propriété industrielle, qui correspond à 

l’article 713-1 du CPI, le titulaire en faveur duquel une marque a été 

enregistrée obtient le droit exclusif d’utiliser la marque sur le territoire de la 

Pologne dans un but professionnel ou économique126. Dans mon opinion, la 

façon de formuler l’étendue du droit sur la marque en droit polonais l’exclut 

expressément du droit de la propriété et élimine les associations du droit sur 

la marque avec le droit de la propriété dans le sens présenté dans le code 

civil.  

49. Dès 1956, l’idée « d’absolutisme » du droit sur la marque a été 

confirmée aussi par la jurisprudence française. źn vertu de l’arrêt rendu par 

la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la propriété « d’une 

marque régulièrement déposée est absolue, elle s’étend à l’ensemble du 

territoire français et elle confère à celui qui en est investi une action contre 

tous ceux qui portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode 

et de quelque manière que ce soit »127. Il faut noter que cette idée a été 

répétée aussi par les jurisprudences postérieures128.  

L’arrêt en question soulignait l’aspect de l’opposabilité du droit de marque 

erga omnes. Ce qui est aussi intéressant, du point de vue des arguments 

présentés dans la partie qui suit, c’est le fait que la partie opposante n’a pas 

utilisé la dénomination d’autrui à titre de marque, mais à titre d’enseigne d’un 

commerce toulousain. 

50. Le deuxième arrêt, fondamental au niveau du caractère du droit de 

marque, a été rendu par le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 1991129.  

Les motifs de l’arrêt sont les suivants Ś « les finalités et les conditions 

d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution 
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caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines 

nouveaux et également caractérisée par des limitations à son exercice 

exigées par la propagande en faveur du tabac est susceptible d’affecter dans 

son exercice le droit de propriété d’une marque ».  

Le Conseil constitutionnel, bien qu’il admette le caractère propriétaire du droit 

de marque, admet aussi que ce droit peut être limité pour les besoins de la 

défense de l’intérêt général. Le même intérêt général – remarque-t-on - 

justifie dans l’avenir l’établissement par la CJUź des règles concernant 

l’épuisement du droit de marque (le principe de la libre circulation des 

marchandises)130.  

Il faut souligner que le Conseil constitutionnel a reconnu sans doute 

l’exclusivité du droit de marque et il a rattaché le droit de propriété sur la 

marque au droit général de propriété qui découle de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen de 1789.  

 

51. La perpétuité du droit de marque, mais aussi l’opinion sur la source de 

naissance du droit de marque ont été élaborés par la Cour d’appel de Paris 

dans le jugement de 1993131. Selon l’arrêt en question, « la marque étant un 

signe d’identification dont l’appropriation provient d’une occupation, cette 

occupation doit durer aussi longtemps que l’occupant l’estime nécessaire 

pour distinguer les produits et services auxquels s’attache la marque ; que le 

droit sur la marque a donc vocation à la perpétuité ». Cette opinion est très 

intéressante du point de vue des différences entre les droits polonais et 

français. On pourrait tirer deux conclusions de ce jugement : (1) le droit de 

marque naît suite à l’occupation d’un signe par le titulaire (2) le droit sur la 

marque peut être perpétuel.  

 

C’est la première conclusion qui semble particulièrement controversée du 

point de vue de tout le système des droits de la propriété industrielle. Comme 

l’indique la Cour d’appel de Paris, « la marque n’étant pas une création (...), 
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mais un signe d’identification dont l’appropriation provient d’une 

occupation ».  

 

Pour nous, une question s’impose immédiatement : est-ce que c’est 

l’occupation d’un signe qui décide de la naissance du droit sur la marque ou 

est-ce plutôt l’enregistrement ou le dépôt devant un organe administratif 

approprié (OPB en Pologne soit INPI en Żrance) qui crée le droit exclusif sur 

la marque décrit dans la LPI et dans le CPI ? 

 

La doctrine polonaise semble unanime à dire qu’en droit polonais le droit de 

marque naît suite à l’enregistrement d’un signe (sauf les cas des marques 

notoires qui sont plutôt des exceptions que des règles)132. 

 

Ici, il faut distinguer la naissance de la marque de la naissance du droit de 

marque. Il est vrai que la naissance de la marque en tant que telle est 

indépendante de toute la procédure formelle et peut procéder d’une simple 

occupation. À partir du moment où le signe occupé commence à être utilisé 

dans les fonctions de la marque, on pourrait parler d’une marque133. 

Néanmoins, c’est le dépôt suivi par l’enregistrement qui donne à cette 

marque le droit, donc la protection appropriée prévue par la loi134.  

Par conséquent, seul un signe enregistré peut bénéficier de la protection 

conférée par la loi de la propriété industrielle et seulement le titulaire d’une 

marque enregistrée peut bénéficier des revendications mentionnées dans les 

dispositions de cette loi.  

En Pologne, les dispositions de la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la 

concurrence déloyale sont applicables à la situation du signe entre son 

« occupation » par une personne et son enregistrement auprès de l’OPB. 

Dès que le signe obtient la protection suite à son enregistrement, ce sont les 

revendications prévues dans la loi sur la propriété industrielle qui vont être 

appliquées. Par conséquent, « l’occupation d’un signe » n’est pas le moment 
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où le droit de marque naît, c’est le moment où la marque elle-même naît. 

Cela pourrait être un moment important pour établir la priorité en cas de 

contentieux, mais du point de vue de la loi sur la propriété industrielle le 

moment de l’occupation du signe est sans importance135.  

52. Le sens de l’occupation d’une marque peut être aussi interprété 

différemment que mentionné ci–dessus. Comme l’indique la Cour d’appel de 

Paris Ś « la marque n’étant pas une création dont le monopole est 

nécessairement limité dans le temps afin de ne pas nuire au progrès 

technique et économique, mais un signe d’identification dont l’appropriation 

provient d’une occupation, cette occupation doit durer aussi longtemps que 

l’occupant l’estime nécessaire pour distinguer les produits et services 

auxquels s’applique la marque ». 

53. Il est vrai que le droit de marque a un rôle complètement différent du 

brevet par exemple. La durée de ce dernier doit être limitée dans le temps 

pour favoriser le progrès. De sorte que c’est uniquement la durée du droit sur 

la marque qui peut être prolongée à l’infini136.  

Dans ce sens, on pourrait confirmer que le droit de marque peut être, selon 

les préférences du titulaire, un droit perpétuel. Il faut quand même se 

rappeler que l’un des traits essentiels des droits de la propriété industrielle 

c’est leur durée limitée dans le temps. Pour assurer à la marque une 

prolongation pour les 10 ans suivants, il faut remplir les formalités 

mentionnées dans les lois appropriées. Dans la doctrine polonaise, c’est 
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l’argument selon lequel le droit de marque est limité dans le temps qui 

prévaut, tandis que selon la Cour d’appel française le droit de marque « a 

une vocation à la perpétuité ». Dans la littérature polonaise sur ce sujet, il est 

en général souligné que le droit de marque n’est pas seulement un droit 

formel – effectif à compter de l’enregistrement par l’OPB – c’est aussi un 

droit temporaire137. 

źn guise de conclusion sur le caractère juridique du droit de marque, on peut 

revenir à M. Vivant qui remarque Ś „absoluité, exclusivité, perpétuité : les 

caractères fondamentaux de la propriété étant réunis au sein du droit des 

marques, sa qualification de propriété ne revêt pas une portée seulement 

symbolique mais correspond à une réalité juridique »138. 

 

Section 2. L’approche polonaise 

 

54. La tradition juridique polonaise concernant les droits de la propriété 

industrielle, y compris celui de la marque, a ses racines dans la doctrine 

allemande. Premièrement, dans le droit allemand on parlait de la propriété 

industrielle comme des « choses immatérielles » (res incorporales) qui 

pouvaient faire l’objet du droit de la propriété tel que spécifié par Ihering. 

Ihering a introduit la catégorie nommée « propriété du droit » qui différait de 

la « propriété de la chose » seulement par l’origine de ce droit139. Cette 

théorie n’a pas remporté de succès. Les opposants indiquaient que les droits 

sur les biens immatériels sont nés essentiellement grâce à l’effort humain, il 

est donc impossible de les traiter de la même manière que les droits sur une 

chose140. 
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En réponse à la théorie d’Ihering, Kohler a créé les catégories de : (1) 

« immaterialguterrecht » qui contient les biens immatériels à valeur 

patrimoniale et (2) « personlichkeitrecht » étant une sorte de biens 

personnels avec le droit à un signe distinctif entre eux. źn tant que droit 

personnel, le droit à un signe distinctif attaché à l’entrepreneur n’était pas 

transférable141. Cette approche n’était pas très pratique du point de vue de la 

vie des affaires.  

Tout d’abord, nous présenterons les débuts de la pensée juridique polonaise 

sur les biens immatériels (§ 1) pour envisager ensuite la question de 

l’application des règles du code civil polonais concernant la propriété (§ 2).  

 

§ 1. La conception polonaise du droit sur les biens immatériels 

 

55. Le fondement de la doctrine polonaise du sujet, ce sont les ouvrages 

de Fryderyk Zoll – professeur et président de l’Université de Cracovie qui a 

présenté, à la fin du XIXe siècle et au début du XXème, la conception du droit 

sur les biens immatériels142. Selon lui, les droits sur les biens immatériels et, 

parmi eux, les droits de la marque aussi, ce sont « des droits similaires aux 

droits de la propriété ».  

Comme motif de ces droits, il indique l’existence d’un bien immatériel à 

valeur patrimoniale (économique). À propos du terme de  

propriété commerciale143, il déclare ceci Ś « le terme ’propriété’ doit être 

introduit. Il y a longtemps, le mot ‘propriété’ a cessé de signifier le droit le 

plus puissant sur les choses sensibles. Partout où cela concerne un objet 

juridique patrimonial, pour lequel une personne a le droit le plus large qui ne 
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soit pas déterminé d’une manière positive par la loi, et une autre personne a 

le droit sur cet objet qui est déterminé d’une manière positive par la loi, par 

exemple un usufruit, là, le terme approprié pour ce droit c’est la propriété ». 

Par conséquent, s’il s’agit des raisons pour « emprunter » le terme de 

« propriété », on en indique deux. Premièrement, il n’y a pas dans la doctrine 

de termes appropriés qui reflètent bien la nature et l’essence des droits sur 

les biens immatériels. Deuxièmement, étant donné la nature de ces droits, vu 

qu’ils sont absolus et subjectifs, ils ressemblent à la nature du droit de la 

propriété144. Ż. Zoll a établi donc une construction selon laquelle il y a un 

objet qui est un bien immatériel à valeur patrimoniale. Le droit sur ce bien est 

constitué par un droit subjectif et exclusif d’exploitation de ce bien145. Ce qui 

est également important dans la conception de F. Zoll, c’est le fait que la 

marque est l’instrument d’individualisation de l’entreprise qui a les mêmes 

fonctions que le nom de l’entreprise ou le nom commercial. Dans ce sens, la 

marque n’est pas un bien autonome, mais un bien qui se réalise par sa 

fonction consistant à garantir l’origine du produit146.  

56. Il est nécessaire de s’arrêter sur la définition du terme « bien 

immatériel » et, plus particulièrement, « le droit sur le bien immatériel ». 

Comme l’a indiqué A. Kopff, dans la doctrine polonaise les droits sur les 

biens immatériels ce sont les droits sur un produit immatériel résultant d’une 

activité intellectuelle et créative147. Il faut dire que jusqu’aujourd’hui le terme 

de « droits sur le bien immatériel » ou même celui de « bien immatériel » n’a 

pas de définition légale dans aucune branche du droit. L’auteur du terme 

« bien immatériel » a déjà été présenté – c’est J. Kohler148. F. Zoll a transféré 

la théorie des biens immatériels dans la doctrine polonaise. Bien que la 

notion de « bien immatériel » ne soit pas définie par la loi, elle constitue une 
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dénomination collective pour toutes sortes de biens comme Ś œuvres, 

inventions, dessins, modèles, etc.149.  

źn analysant le bien immatériel, il faut souligner sa valeur patrimoniale, 

laquelle tient en particulier à sa construction duale universellement acceptée. 

Selon cette construction, à côté du droit absolu et exclusif d’exploitation du 

bien (p. ex. exclusivité de la marque), figure le droit moral qui vise surtout à 

protéger les intérêts des créateurs150.  

Aussi, comme le souligne A. Kopff, on peut caractériser les biens immatériels 

par trois attributs suivants Ś (1) valeur patrimoniale, (2) efficacité erga omnes, 

(3) caractère immatériel de l’objet du droit.  

Si les deux premiers attributs rapprochent les droits sur les biens immatériels 

du droit de la propriété sur une chose matérielle, le troisième attribut est 

source d’opposition avec les droits réels151. Comme l’objet de cette étude 

porte aussi sur l’analyse concernant la comparaison avec le droit de la 

propriété, il semble utile d’expliquer cette différence. 

 

§ 2. La problématique de l’applicabilité des règles du code civil aux 

propriétés immatérielles 

 

57. źn vertu de l’article 45 du code civil polonais, les choses ne sont 

constituées que par des objets matériels. Plus particulièrement, 

conformément au droit polonais les choses ce sont les biens qui remplissent 

les conditions suivantes Ś (1) biens matériels faisant partie de la nature et (2) 

biens à caractère indépendant, cela veut dire qu’ils sont si autonomes qu’ils 

peuvent être considérés comme indépendants152. La définition ci-dessus 
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exclut de la notion de choses les biens immatériels, les droits et les énergies 

des toutes sortes153. Cette notion étroite de la chose, bien différente de la 

notion prévue par le code civil français, a été reprise au droit allemand. Déjà 

dans le code civil allemand de 1896, en vertu de l’article 90, les choses 

étaient limitées aux choses physiques. Par conséquent, les dispositions 

concernant la propriété ou la possession ne s’appliquaient qu’aux choses 

matérielles (articles : 854 et 903 du code civil allemand)154. 

58. Prenant en considération la compréhension du terme « chose » 

présentée, il faut déterminer quel régime juridique s’applique aux biens 

immatériels. C’est aussi la question de l’étendue du concept de la chose 

mentionné ci-dessus et, par conséquent, de l’application des dispositions du 

code civil régissant le droit de la propriété sur une chose. On peut considérer 

deux approches Ś (1) soit c’est le même régime civil qui s’applique dans le 

cas des biens matériels, (2) soit c’est un régime distinct qui comporte 

d’autres droits155.   

La seconde approche prévaut dans plusieurs systèmes juridiques. Il faut 

noter que la différence ne s’arrête pas à l’objet du droit – chose matérielle ou 

bien immatérielle. źlle va plus loin, car le fait que c’est le bien immatériel qui 

est l’objet du droit détermine aussi des facteurs tels que Ś étendue du droit, 

moyens d’utilisation de l’objet du droit et, plus particulièrement, actes des 

tiers qui constituent une atteinte au droit du bien immatériel. 

59. L’élément essentiel que le droit de la propriété sur une chose et le 

droit sur un bien immatériel ont en commun, c’est le caractère absolu du 

droit156. La différence principale entre eux, comme c’était déjà mentionné ci–

dessus, c’est l’absence d’un substrat matériel. Il y a des opinions dans la 

doctrine polonaise selon lesquelles, au sens économique, le droit de la 
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propriété sur une chose et le droit sur un bien immatériel peuvent ressembler 

surtout s’il s’agit d’en tirer profit157. D’où, la transposition des modèles de la 

protection du droit de la propriété sur une chose déterminée dans le code 

civil peut être utile en référence à la protection du droit sur un bien 

immatériel.  

60. Du point de vue de l’analyse de la différence entre le droit de 

la propriété sur une chose et le droit sur un bien immatériel, les deux 

dispositions du code civil sont essentielles : (1) l’étendue du droit de la 

propriété et (2) les revendications dans le cas où un tiers porte atteinte au 

droit de propriété158. 

źn vertu de l’article 140 du code civil, dans les limites déterminées par les 

lois et les règles de la vie en société, le propriétaire peut jouir de la chose, à 

l'exclusion de toute autre personne, conformément à la destination socio-

économique de son droit. Il peut, en particulier, percevoir les fruits et autres 

revenus de la chose. Dans les mêmes limites, il peut disposer de la chose. 

L’art. 140 du code civil polonais détermine l’étendue du droit de la propriété 

qui est le droit exclusif de jouir de la chose et le droit de disposer de la 

chose.  Le droit de jouir de la chose contient Ś le droit de posséder la chose 

(ius possidendi), le droit de faire usage de la chose (ius utendi), le droit de 

percevoir les fruits et autres revenus de la chose (ius fruendi). Le droit de 

disposer de la chose (ius disponendi) consiste en le droit de se dessaisir de 

la chose et le droit de grever la propriété159. Tous les droits mentionnés ci–

dessus constituent le côté positif de la propriété. L’obligation des autres de 

ne pas s’ingérer (enfreindre) dans ces droits (non facere), c’est le côté 

négatif de la propriété160. Il est important de souligner que les droits positifs 

n’épuisent pas le droit de la propriété au sens où le propriétaire a le titre 

d’agir contre quiconque viole la sphère de sa propriété161. Il faut néanmoins 
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mentionner ici que le droit polonais connaît quelques exceptions à la règle 

que le droit réel ne porte que sur une chose matérielle162.  

61. źn passant à la protection du droit de propriété, c’est l’art. 222 du 

code civil qui institue deux types de réclamations : revendication de 

vindication (rei vindicatio) et revendication negatoris (rei negatoria). Par 

conséquent, suite à l’art. 222 le propriétaire peut demander à la personne qui 

possède sa chose de la rendre au propriétaire (rei vindicatio) à moins que 

cette personne dispose du droit de posséder cette chose. Ainsi, à l’égard de 

la personne qui viole la propriété d’une autre manière qu’en possédant la 

chose, le propriétaire dispose de revendications de restitution (restitutio in 

integrum) et de mettre fin aux infractions.  

Dans un premier temps, on va présenter les difficultés d’application des 

dispositions du code civil concernant la propriété à la protection des droits de 

propriété intellectuelle (A). źnsuite, on essayera d’aborder la question de la 

nature de la protection conférée par la marque (B) qui implique la nécessité 

de toucher le sujet du droit sur un bien immatériel (C).   

 

A. Les difficultés d’application des dispositions du code civil 

concernant la propriété à la protection des droits de propriété 
intellectuelle 

 

62. Les revendications mentionnées ci–dessus constituent le corollaire 

des droits du propriétaire décrits dans l’article 140 du code civil. Sans elles, 
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le droit de propriété ne pourrait pas être exécuté163. Il est aussi important de 

remarquer que ces revendications revêtent un caractère objectif dans ce 

sens que c’est le seul fait d’infraction qui est pris en considération sans 

analyser l’attitude de l’infracteur (sa conscience d’infraction ou sa bonne 

foi)164. 

63. źn comparant l’étendue du droit de la propriété exprimé dans l’article 

140 du code civil et l’étendue du droit sur les biens immatériels, on notera 

une différence significative. Si l’on admet que le droit sur un bien immatériel 

consiste à jouir du sujet de droit d’une façon profitable ou professionnelle, 

donc à exploiter la force économique du bien immatériel, on verra la 

dissemblance de la propriété sur une chose.   

La « jouissance » d’un sujet de droit en référence au propriétaire d’une chose 

matérielle est réelle et le propriétaire est intéressé à l’exclusion des tiers de 

l’utilisation de sa chose et de la perception des fruits et d’autres revenus de 

la chose. Par contre, le propriétaire du bien immatériel ne jouit pas 

réellement de son bien parce qu’il n’a pas de substrat matériel et, quant à la 

perception des fruits et d’autres revenus, ceci est possible à condition que le 

propriétaire rende son bien accessible aux autres. Contrairement au droit de 

la propriété, les biens immatériels peuvent être exploités par les tiers en 

même temps que par le propriétaire.  

Comme on souligne dans la doctrine polonaise, le fait de matérialité de la 

chose implique une jouissance réelle. D’où, c’est la jouissance exclusive qui 

est possible, autrement dit, la jouissance de la chose par une personne 

exclut a priori la jouissance par d’autres personnes165. Au contraire, le 

propriétaire du bien immatériel n’est pas intéressé à la rétention de son bien 

pour lui–même, l’accessibilité du bien aux tiers est essentielle166. Il faut noter 
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ici que cette règle ne s’applique pas nécessairement à tous les biens 

immatériels. On souligne cependant qu’en relation au droit sur le bien 

immatériel les droits comme ius possidendi et ius utendi sont exclus. Quant 

aux marques, inventions ou dessins et modèles, le propriétaire, bien qu’il ne 

possède pas réellement le sujet de droit, ne doit pas être forcément intéressé 

à rendre ces biens accessibles aux autres. Bien évidemment, il est toujours 

possible que le propriétaire des biens mentionnés ci-dessus permette aux 

autres d’exploiter ses biens en vertu des contrats appropriés. źn résumé, 

tous les biens immatériels peuvent être exploités simultanément par 

plusieurs personnes167.  

64. Prenant en considération le modèle de la protection réalisé en droit de 

la propriété et l’absence d’ius possidendi en droit de la propriété sur un bien 

immatériel, il est évident que le modèle de la protection du droit sur un bien 

immatériel va aussi se différencier du droit de la propriété. Tout d’abord, la 

revendication vindicative ne peut pas être appliquée au droit sur le bien 

immatériel. Vu que le but de cette revendication est de rétablir la jouissance 

réelle sur une chose, dans le cas d’un droit où il n’y a pas de jouissance 

réelle originairement, le modèle de protection est bien différent. źn relation 

aux biens immatériels, en principe dans le cas d’infraction du bien, son 

propriétaire peut toujours jouir de ce bien et en plus le propriétaire ne doit 

pas être même conscient du fait d’infraction168.  

L’opinion présentée ci–dessus est exprimée par les auteurs de la doctrine 

polonaise. Dans la doctrine française, on peut rencontrer des théories bien 

différentes. Selon Ż. Zenati Ś « les biens immatériels participent comme tout 

bien au contentieux de la propriété. Les droits incorporels sont autant que les 

choses corporelles sujets à revendication. Les actions réelles visant à 
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consacrer l’existence d’un droit réel sur la chose d’autrui ne sont rien d’autre 

que la revendication d’un droit incorporel »169.  

Tenant compte de la façon de construction des revendications dans la LPI, 

on peut douter si cette opinion de Ż. Zenati peut être acceptée dans le droit 

polonais. À la lumière des dispositions de la loi polonaise, l’action en 

revendication est exclue du catalogue des revendications accessibles dans 

le cas d’infraction du droit de marque170. Plus loin, on verra que les seules 

revendications communes avec les revendications de la protection de la 

propriété ce sont les revendications negatoris.  

M. Vivant tente d’accepter l’opinion selon laquelle l’application de rei 

vindicatio dans le domaine des créations immatérielles semble impossible – 

selon lui le rôle de la possession apparait extrêmement limité du fait de 

l’impossibilité d’une appréhension physique171.  

Selon nous, dans le cas où l’on ne peut pas parler d’un fait de possession 

réelle de la chose, la revendication de vindication n’a pas de raison d’être. 

Or, l’essentiel de cette revendication, c’est la restitution de la possession 

d’une chose.  

65. Quant au second type de revendications – celles négatives, 

l’application ne semble pas être impossible172. L’essentiel de ces 

revendications, en vertu de l’article 222 du code civil, c’est le droit du 

propriétaire de demander la restitution et la cessation des infractions.  

Suite à l’article 296 de la LPI, relatif aux revendications appropriées dans le 

cas de contrefaçon de la marque, l’application des revendications analogues 
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à celles mentionnées dans l’article 222 du code civil est tout à fait possible173. 

Dans la doctrine polonaise, il est dit expressis verbis que le modèle de la 

protection negatoris du droit de marque se fonde sur les revendications du 

propriétaire décrites dans l’article 222 du code civil polonais174. 

66. Vu toutes ces remarques sur l’évolution du droit sur les biens 

immatériels et la différence entre ce dernier et le droit de la propriété sur une 

chose en droit polonais, il faut essayer de déterminer la qualification d’une 

marque comme un objet de droit et le modèle de la protection appliqué aux 

marques en droit polonais.  

 

B. La question de la nature de la protection conférée par la marque 

 

67. Dans la doctrine polonaise, on peut trouver des opinions selon 

lesquelles le droit de marque est un droit subjectif formé sur le modèle de la 

propriété. D’après cette approche, le caractère immatériel de la marque ne 

change pas la qualification de la nature du droit qui se base sur la propriété. 

Cela permet aussi de qualifier le droit sur la marque comme le droit le plus 

fort et le plus complexe175. Il n’est pas douteux que le droit sur le bien 

immatériel en tant que droit absolu et exclusif puise à l’aune du droit de la 

propriété176. źn résumé, le droit de propriété sur la chose constitue toujours 

un prototype pour les droits de propriété intellectuelle en tant que droits 

effectifs erga omnes qui garantissent l’exclusivité de jouissance et de 

disposition des biens. Néanmoins, le catalogue de ces droits est enrichi de 

ceux qui constituent des mutations de ce prototype177. 
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On peut aussi se poser une question sur l’application des dispositions du 

code civil autres que celles mentionnées auparavant concernant la protection 

des biens immatériels. Cela reste actuel surtout en relation avec la 

contrefaçon. Par exemple, le code civil et, plus particulièrement, les 

dispositions des articles 360-361 et 415 sont appliqués dans les affaires 

concernant les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon178. 

68. Il est actuellement envisagé d’introduire un nouveau code civil – les 

réflexions à cet égard sont en cours. C’est donc une bonne occasion de 

reconsidérer si la compréhension du terme « chose », dont il est question 

dans l’article 45 du code civil, doit être préservée ou de voir si elle devrait 

être étendue aux biens immatériels. La conséquence de cette dernière 

action, ce serait de conclure que les droits sur les biens immatériels se 

réduisent au droit de propriété décrit dans le code civil179. Selon R. Skubisz 

qui soulève le problème mentionné ci–dessus, il n’y a pas de nécessité de 

modifier le système de la protection des biens immatériels, mais il trouve 

juste d’introduire dans le futur code civil polonais la disposition en vertu de 

laquelle le code civil va être appliqué en matière de propriété intellectuelle180.  

Nous pourrons donc parler d’une sorte de compromis – d’un côté, la 

compréhension traditionnelle du terme « chose » est préservée et, de l’autre, 

les dispositions concernant la propriété sont appliquées directement aux 

biens immatériels. Dans mon opinion, cette solution va sans doute renforcer 

le modèle de la protection des biens de la propriété intellectuelle et, parmi 

eux, des marques. Il reste douteux si ce renforcement est nécessaire du 

point de vue de la législation d’aujourd’hui.  
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C. Les caractéristiques du droit sur le bien immatériel 

 

69. Indépendamment de l’approche acceptée, le droit sur le bien 

immatériel avec le droit de marque inclus se caractérisent comme suit : (1) le 

droit sur la marque a un effet erga omnes ; (2) le droit sur la marque est 

absolu et sert comme un outil de monopole (3) le droit sur la marque est 

formel ; (4) le droit sur la marque est un droit patrimonial ; (5) le droit sur la 

marque est limité dans le temps ; (6) le droit sur la marque est limité 

territorialement181. 

70. Comme le droit de la propriété sur une chose, avec sa tradition 

provenant du droit romain antique, le droit sur la marque a un effet erga 

omnes182. Par conséquent, la protection du propriétaire est effective contre 

quiconque viole le droit183. Bien que cette règle s’applique directement au 

droit de la propriété sur une chose, dans le cas du droit sur la marque, elle 

doit être modifiée. Par rapport au droit sur la marque, ne sera pas punie 

chaque violation par un tiers de la sphère du monopole du titulaire. À la 

différence du droit de la propriété sur une chose, la sphère négative (donc 

les activités qui sont prohibées pour les tiers) du droit de marque est 

déterminée directement par la loi. C’est déjà mentionné à l’article 296 de la 

LPI qui décrit des cas d’atteinte au droit de marque. Le droit de marque est 

donc opposable à quiconque (un concurrent notamment) fait usage de la 

même marque ou d’une marque similaire pour désigner ses propres produits 

ou services qui sont les mêmes ou similaires184.  

71. À l’occasion, il faut mentionner que la sphère positive du droit de 

marque est déterminée par l’article 153 de la loi sur la propriété industrielle. 

Conformément à ces dispositions, par l’obtention du droit sur la marque, le 
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propriétaire acquiert un droit d’exploitation exclusive d’une marque à des fins 

professionnelles ou commerciales sur le territoire de la Pologne. Comme on 

le voit, la formulation qui détermine le droit positif du titulaire est bien large. 

źn comparaison avec l’étendue du droit exprimé dans l’article 153 de la LPI 

et les cas de contrefaçon de la marque prévus par l’article 296 de la LPI, il 

convient de noter que ces deux champs ne se couvrent pas. Cette question 

va être abordée dans la partie ultérieure de la présente thèse. źn parlant de 

l’article 153 de la LPI, on parle à la fois du caractère absolu du droit de 

marque qui fait fonction d’outil de monopole. Il faut mentionner que ce 

monopole est limité par la loi elle–même (p. ex. l’épuisement du droit, etc.) et 

par d’autres facteurs qui vont être décrits dans cette thèse.  

72. La formalité du droit de marque est en effet un élément qui différencie 

ce droit de celui de propriété. Le droit de marque dépend d’une décision 

administrative délivrée par l’OPB. Cette décision a un caractère constitutif 

des droits de la personne. Il faut mentionner aussi que non seulement la 

naissance du droit de marque est liée à la décision administrative, mais aussi 

la nullité et l’expiration du droit de marque185.  

73. La valeur patrimoniale du droit de marque ne fait pas de doute. Il est 

possible de disposer du droit sur la marque, de le transférer, de l’hériter et de 

le grever (p. ex. par licence). Il est à noter qu’en vertu de l’article 551 du code 

civil le droit de marque est un élément de l’entreprise186. 

74. Les limites temporelles et territoriales du droit de marque sont 

déterminées expressis verbis par la loi sur la propriété industrielle. C’est 

l’article 153 de la LPI, déjà mentionné, qui contient les dispositions 
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concernant la durée du droit pendant 10 ans à compter de la date 

d’application et la limitation du droit au territoire de la Pologne. Ces éléments 

caractéristiques du droit de marque la différencient aussi du droit de la 

propriété sur une chose. La propriété, au sens prévu par le code civil, c’est 

un droit perpétuel et sans limites territoriales.  

Il convient aussi de mentionner la question de la déchéance du droit de la 

propriété industrielle et, plus particulièrement, du droit de marque en cas de 

non-usage. En citant P. Tafforeau : « la propriété ne se perd pas par le non 

usage (...) le titulaire d’une marque peut être déchu de son droit pour défaut 

d’exploitation »187.  

75. źn résumant les différences relatives à la nature juridique des droits 

de la propriété intellectuelle et, surtout, le droit de marque entre deux ordres 

juridiques, il est bon de noter qu’en droit polonais on énumère les traits 

suivants des droits de la propriété intellectuelle : (1) le caractère exclusif du 

droit - le titulaire dispose d’un certain monopole, (2) il n’existe pas 

d’énumération des droits conférés au titulaire – la sphère positive du droit est 

décrite d’une manière très générale , (3) l’étendue du monopole connaît des 

limites et des restrictions – dans le cas du droit de marque, c’est par exemple 

l’épuisement du droit, (4) c’est un droit opposable erga omnes, donc son 

caractère est absolu, (5) le caractère patrimonial du droit, (6) le droit 

temporaire, (7) le droit limité à un certain territoire188.  

Quant à l’approche de la doctrine française, elle se laisse résumer en termes 

suivants Ś « bien qu’une partie de la doctrine défende la thèse du droit de 

propriété, il est frappant de voir qu’elle se montre bien souvent nuancée. Un 

constat s’impose alors : la relation entre les deux concepts, à savoir droit de 

propriété et propriété intellectuelle, ressort plus de la cohabitation que de la 

fusion. Cohabitation d’abord, parce que les deux notions sont qualifiées de 

propriété ; absence de fusion, ensuite dans la mesure où bien qu’ils 
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défendent l’idée que la propriété intellectuelle est une sorte de propriété, 

certains auteurs conviennent qu’il s’agit d’une propriété d’un ordre 

particulier »189. 
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PARTIE I: 

La propriété : une qualification contestable 

au vu de la protection limitée aux 
fonctions spécifiques de la marque 
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"Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i 

wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę - i tak wyszedłbym na tym o wiele 

lepiej" .190 

„S’il fallait diviser une entreprise, je donnerais mes biens, la halle de 

production et l’équipement, et je conserverais la marque – et, de toute façon, 

je m’en tirerais à meilleur compte”. 

76. Il n’y a l’ombre d’un doute que la marque est l’instrument le plus 

important dans le marketing contemporain. Elle est le point majeur sans 

lequel il serait impossible d’imaginer d’aucunes activités commerciales ou 

promotionnelles191. Pour utiliser le langage du marketing, la marque 

différencie les produits, mais c’est aussi un symbole (et un générateur) de 

ses attributs objectifs et subjectifs192. La marque permet aux professionnels 

d’identifier leur production sur le marché et, ainsi, de conquérir et de fidéliser 

une clientèle sans risques de confusion avec des produits ou services 

concurrents193. 

77. L’un des arguments qui prévaut contre l’estimation du droit de marque 

comme un droit absolu au sens du droit de la propriété, c’est le fait que la 

protection conférée par une marque est limitée par les fonctions de la 

marque. C’est l’opinion adoptée dans la doctrine française, polonaise, mais 

aussi statuée dans la jurisprudence de la CJUE. Suivant la doctrine 

française, J. Passa affirme qu’« en raison de la finalité précise et limitée du 

signe constituant la marque, la protection du droit est nécessairement 

cantonnée dans les limites de la fonction de la marque »194. C’est aussi J. 

Szmidt–Szalewski selon qui Ś « la fonction essentielle de la marque est 
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aujourd’hui au cœur du droit des marques et sert à définir l’existence et 

l’étendue de la protection »195. 

 

78. Dans la littérature polonaise du sujet, R. Skubisz remarque que 

« seulement l’usage d’une marque de tiers dans une des fonctions de la 

marque peut constituer une atteinte au droit exclusif en vertu de l’article 296 

de la loi de la propriété industrielle »196. Cette conception est présentée 

vastement dans la doctrine polonaise. Selon elle, l’usage de la marque hors 

ses fonctions, ce n’est pas l’usage du signe à titre de marque197. Par 

conséquent, pour le dire de façon très générale, si un signe est utilisé par un 

tiers à d’autres fins que pour indique l’origine des produits ou des services ou 

ne fournit pas les autres fonctions de la marque, cet usage dépasse 

les limites de la protection de la marque conférée par la loi.  

 

Comme l’indique ź. Traple, le problème mentionné ci-dessus touche à la 

qualification du droit de marque et exige de répondre à la question contenue 

dans le sujet de la présente thèse : est–ce que le droit sur la marque est une 

véritable propriété ? Autrement dit, est-ce que le droit de marque donne au 

titulaire une exclusivité totale à l’exception des cas clairement précisés par la 

loi (approche du droit de la propriété réelle) ? Ou, peut-être, le droit de 

marque doit-il être qualifié plutôt comme un monopole dont l’étendue est 

strictement visée par les actes des tiers définis par la loi comme 

contrefaçon198.  

 

La réponse à ces questions se trouve entre autres dans l’analyse des 

fonctions de la marque et leur influence sur l’étendue de la protection. 

Prenant en considération les remarques présentées dans la partie antérieure 

de cette thèse, il est loisible de supposer que selon la doctrine polonaise la 
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réponse irait se diriger vers l’approche du droit conférant un certain 

monopole, tandis que la doctrine française peut opter pour un droit le plus 

« fort ».  

De toute façon, il est certain que la marque doit fournir une fonction 

spécifique pour que nous puissions parler d’un tel signe comme d’une 

marque. Cette opinion est clairement exprimée dans les dispositions 

françaises et polonaises concernant les éléments constitutifs de la marque199. 

79. La question sur la fonction ou, plutôt, les fonctions de la marque est 

donc essentielle  pour déterminer les limites de la protection conférée par le 

droit de marque. Il est donc indispendable d’établir tout d’abord quelles sont 

les fonctions de la marque et quel est leur rôle dans la protection assurée par 

la marque. Dans un premier temps, il faut présenter la fonction 

historiquement première et primordiale jusqu'à aujourd’hui – celle de 

distintion (d’indication d’origine). źnsuite, doivent être exposées les autres 

fonctions qui constituent la réponse à l’évolution d’un marché global. Parmi 

elles, la fonction publicitaire, celle de garantie de qualité et de protection des 

investissements sont celles qui méritent la périphrase. En analysant les 

fonctions de la marque, c’est le rôle de la CJUź qui y est inappréciable et 

essentiel. C’est la CJUź qui s’est prononcée au sujet de la fonction 

essentielle de la marque et, avec le temps, de ses autres fonctions et qui 

a lié les fonctions de la marque avec le fait d’atteinte au droit de marque. Ce 

sont les jugements de cette Cour qui vont servir largement à présenter la 

question des fonctions de la marque et ses influences sur la protection 

assurée par la marque.  

 

80. Cette partie de l’étude a également pour but de répondre à la question 

de savoir si toutes les fonctions de la marque sont également protégées et si 
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leur influence sur la protection conférée par le droit de marque est pareille. 

Cette question est importante surtout du point de vue des textes de la loi 

française ainsi que celle polonaise. źn vertu de l’article L-711 du CPI et de 

l’article 120 de la LPI lui correspondant, c’est la capacité de distinguer les 

produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise qui 

constitue la marque. Un signe doit donc fournir une fonction de distinction 

(d’indication d’origine) pour que le droit exclusif puisse être conféré 

(Chapitre 1). Il reste alors à répondre quel est la place des autres fonctions 

de la marque, lorsqu’elles ne constituent pas la condition sine qua non de la 

protection assurée par les lois nationales (Chapitre 2). 

 
 

 

Chapitre 1  
 

La fonction de distinctivité de la marque 
 

 

 

81. Dans la doctrine, on trouve une distinction très claire selon laquelle la 

marque se définit par sa nature (un signe) et par sa fonction (qui est de 

distinguer des produits ou des services)200. De plus, cette approche a été 

adoptée par la jurisprudence française de la façon suivante Ś « la marque 

n’est pas un signe pris en lui-même mais un signe appliqué à un produit ou à 

un service afin de distinguer »201.  
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Dans la jurisprudence polonaise, on peut trouver une opinion pareille Ś « Il 

faut se rappeler que le but de la marque c’est de distinguer les produits d’une 

entreprise des produits d’une autre entreprise (art. 120 de la LPI). La marque 

doit réaliser la fonction d’indication d’origine »202.  

Il sera utile de présenter tout d’abord la fonction de distincitivé et surtout son 

évolution jusqu’à présent (Section 1) et ensuite son influence sur l’atteinte au 

droit de marque (Section 2). 

 

 

Section 1. L’évolution de la fonction de distinctivité 

  

 

82. Historiquement, la fonction primordiale de la marque consistait à 

indiquer l’origine des produits et des services qu’elle désignait203. 

Premièrement, c’était l’unique fonction de la marque204. La marque 

communiquait tout d’abord aux clients l’endroit où le produit a été réellement 

fabriqué, mais après la notion de provenance cela a changé. Il faut signaler 

que, très souvent, la marque avait un caractère descriptif afin d’indiquer le 

fabricant d’un tel produit205.  

 

83. L’idée de mettre les signes sur les objets fabriqués remonte à 

l’antiquité. źlle était pratiquée surtout en relation avec les produits de 

poterie206 est son rôle n’était pas de distinguer les produits ou d’indiquer leur 

origine, mais plutôt de prouver l’origine du produit et de prévenir le vol207.  

Au Moyen Âge, l’usage des marques s’est développé grâce au régime 

corporatif dans lequel les associations corporatives apposaient leurs propres 
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marques sur les objets fabriqués par elles pour garantir la qualité de ces 

produits208. Il est loisible de dire que la marque corporative constituait une 

sorte de marque collective de garantie qui a joué un rôle de police. Il est à 

souligner que le rôle de conquête de la clientèle n’était qu’exceptionnel et 

très limitée209. 

À partir des découvertes géographiques des XVe et XVIe siècles, le signe 

apposé sur un produit indiquait surtout la provenance géographique de celui-

ci210. 

En France, une période importante du point de vue du développement des 

marques c’était le moment révolutionnaire. źn mars 1791, la loi de Chapelier 

a été proclamée dont le but était de supprimer toutes les corporations. źn 

conséquence, cela a mis fin aux signes attachés aux corporations211. Bien 

évidemment, les marques des entrepreneurs utilisées dans le libre-échange 

étaient licites, mais comme il n’y avait pas de régulations appropriées, les 

cas de contrefaçon étaient fréquents212. Dans ces circonstances, l’adoption 

de la loi sur les marques est devenue nécessaire. Ainsi, la loi du 22 Germinal 

de l’an XI prévoyait une répression générale de la contrefaçon des marques 

particulières et traitait la contrefaçon comme un crime213.  

 

84. La doctrine polonaise indique que, de toute façon, la fin du XVIIIe 

siècle a apporté un accroissement de l’importance des marques comme 

signes indiquant la provenance, déjà au sens plutôt commercial que 

géographique214. C’est là où le signe avait pour rôle de distinguer les produits 
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ou les services sur le marché. Le XXe siècle a renforcé la fonction de la 

marque en tant que support qui informe de la provenance d’un produit, mais 

il a aussi causé le développement des fonctions nouvelles surtout dans la 

publicité et l’investissement.  

 

85. Actuellement, par origine d’un produit on comprend surtout sa 

provenance commerciale. En outre, la marque indique que le produit provient 

de telle entreprise qui a introduit ce produit sur le marché, soit que le produit 

a été introduit sur le marché avec son consentement, soit sous le contrôle de 

cette entreprise215. La provenance physique, c’est-à-dire celle réelle du 

produit, a perdu son importance sur le marché contemporain. Avec le temps, 

la fonction d’indiquer l’origine des produits a évolué pour devenir plutôt une 

fonction de distinction des produits. Il est utile donc d’analyser tout d’abord 

l’approche des droits nationaux sur la question de la fonction de distinction (§ 

1) et ensuite l’approche du droit européen (§ 2).  

 

§ 1. L’approche des droits nationaux 

 

86. źn droit polonais, déjà la loi sur les marques du 28 mars 1963 

(article 5) statuait qu’en tant que marque peuvent être enregistrés dessin, 

image, combinaison de couleurs, lettre, chiffre, mot, forme plastique ou un 

autre signe, lorsqu’ils sont capables de distinguer les produits fabriqués ou 

introduits sur le marché par des entreprises différentes216. 

 

87. Prenant en considération ces deux approches - l’antérieure, qui 

soulignait la fonction primordiale de la marque en tant qu’indication de 

provenance (d’origine) d’un produit, et la postérieure, qui parlait plutôt de 

distinguer un produit parmi d’autres produits sur le marché, il faut analyser la 

différence entre les deux.  
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Un commentaire à la loi polonaise du 28 mars 1963 mentionnée ci-dessus 

indique que la disposition de l’article 5 reflétait la perception des marques 

dans la vie des affaires. Selon elle, la marque n’a pas toujours indiqué 

forcément la provenance d’un produit donné d’une entreprise spécifiée. Cette 

liaison entre la marque et l’entreprise pouvait être née lorsque la marque 

fonctionnait déjà sur le marché. Par contre, si les consommateurs 

reconnaissent la marque entre les autres marques, alors la fonction de 

distinction est bien remplie217. 

À la lumière de ce commentaire, la fonction de distinction peut être fournie 

dès que la marque commence à fonctionner sur le marché. Cette opinion a 

été acceptée par une partie de la doctrine polonaise ś M. Kępiński affirmait 

notamment dans son article de l’année 1982 Ś « la fonction primordiale d’une 

marque c’est la fonction de distinction ou d’individualisation des produits. La 

plupart des auteurs utilise le terme de ‘fonction de garantir l’origine’, mais 

selon moi la fonction essentielle c’est la fonction d’individualiser des produits. 

Ce que confirme également l’art. 5 de la loi sur les marques du 28 mars 

1963 »218. 

 

88. En analysant ces deux approches, il faut se demander si ces fonctions 

– garantir l’origine des produits et distinguer les produits - s’excluent ou plutôt 

se complètent. 

Dans la doctrine polonaise, on trouve des opinions selon lesquelles la 

marque permet de distinguer les produits sur la base du critère de leur 

provenance219. En cas de fonction unique, les deux aspects se réalisent 
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donc Ś d’un côté la marque indique l’origine de produit, de l’autre elle 

individualise les produits sur le marché et, par conséquent, permet de 

distinguer ces produits des autres, similaires220. Dans ce sens, la fonction de 

garantir l’origine assure les consommateurs sur l’identité du produit – leur 

offre la certitude que le produit a la même source de fabrication. R. Skubisz a 

affirmé similairement que l’usage d’un signe en tant que marque, c’est 

l’usage dans le but de distinguer les produits - moyennant le critère 

d’indication de leur provenance - des produits des autres entreprises221.  

 

89. Il faut mentionner que dans la doctrine française on distinguait deux 

approches concernant les fonctions de la marque – une approche 

consumériste et une approche libérale222. Selon l’approche consumériste, où 

le droit des marques faisait partie du droit de la consommation, la marque 

c’était tout d’abord un instrument de police économique permettant d’indiquer 

l’origine du produit. Cela permettait au client de distinguer un produit sur la 

base de sa provenance et, par conséquent, de protéger le client 

(consommateur) contre la fraude223. Cette approche n’exige pas - à priori - 

que la marque soit un garant de la qualité du produit. J. Szmidt–Szalewski 

indique que la protection du consommateur en ce qui concerne la qualité des 

produits était assurée par la législation sur les fraudes ou sur la publicité 

mensongère224. L’approche libérale se concentre sur le propriétaire de la 

marque – le commerçant - et elle entend par marque la garantie de 

provenance du produit. Conformément à cela, la marque est un instrument 

de la propriété du titulaire pour attirer et conserver les clients. Selon cette 

approche, la garantie de la qualité du produit par la marque est tout à fait 

exclue225.   
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J. Azéma et J.-C. żalloux indiquent que la marque est conçue par les 

industriels et les commerçants comme un moyen d’attirer et de retenir la 

clientèle et elle est un instrument fondamental de la concurrence226. J. 

Szmidt - Szalewski souligne l’importance de la jurisprudence européenne 

relative à la compréhension de la fonction de marque227. En même temps, on 

indique que la marque permet d’identifier l’origine industrielle ou commerciale 

des objets qu’elle désigne et pour exercer sa fonction elle doit avoir la 

capacité de distinguer les produits d’une entreprise des ceux du 

concurrent228. 

 

§ 2. L’approche du droit de l’Union européenne 

 

90. źnfin, c’est la Cour de justice de l’Union européenne qui s’est occupée 

de cette question et qui a défini la fonction essentielle de la marque dans 

plusieurs de ses arrêts. Ici, il faut souligner l’importance des arrêts HAż I, 

CENTRAFARM, TERRAPIN, HAG II et ARSENAL. Ces jugements, ainsi que 

les opinions postérieures de la CJUź, montrent l’évolution de l’interprétation 

des fonctions des marques ainsi qu’établissent une définition de l’objet 

spécifique de la marque. 

 

91. Les premières décisions de la CJUź sur l’objet spécifique de la 

marque apparaissent à l’occasion du conflit entre le principe de la territorialité 

des droits de propriété industrielle et celui de la libre circulation 

intracommunautaire des marchandises229.  
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La CJUź s’est largement occupée du à établir et interpréter les fonctions de 

la marque. D’où, il est utile de présenter tout d’abord l’évolution de l’approche 

de la fonction essentielle (A) par la CJUź pour s’arrêter après sur l’approche 

actuelle exprimée dans la jurisprudence européenne de la fonction 

essentielle de la marque (B).  

 

A. L’évolution de l’approche de la fonction essentielle 

 

92. Le premier arrêt, du 3 juillet 1974230, concernait le litige entre Van 

Zuylen Żrères et HAż Aż, et il a été rendu à titre préjudiciel sur 

l’interprétation des articles 5, 30, 36 et 85 du Traité231. Avant la Seconde 
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żuerre mondiale, la société HAż Aż a obtenu des enregistrements des 

marques pour ses cafés sur les territoires d’Allemagne, Belgique et 

Luxembourg. źn plus, la HAż Aż a créé aussi une filiale en Belgique qui est 

devenue, par cession, propriétaire de la marque belge et luxembourgeoise. 

Suite à l’arrêté–loi belge du 23 août 1944 - toutes les parts du capital de 

Hag/Belgique étaient mises sous séquestre comme bien ennemis. D`où, la 

filiale belge est devenue indépendante de sa société–mère et elle a aussi 

changé son nom en société en commandite Van Zuylen Żrères (« VZF »). La 

Société VZŻ était titulaire des marques HAż belges et luxembourgeoises.  

Des années plus tard (en 1972), la HAż Aż a commencé à livrer ses cafés 

sous la marque HAż à ses détaillants luxembourgeois. La société VZŻ a 

réagi immédiatement en introduisant une action en contrefaçon.  

 

Dans cette affaire, la CJUź a dû se prononcer à titre préjudiciel surtout sur la 

question de savoir si, compte tenu de l’origine commune des marques HAż 

belge et allemande, le titulaire d’une marque dans en État membre pouvait 

s’opposer à l’importation des produits légalement désignés par la même 

marque dans un autre État membre.  

 

93. Tout d’abord, dans cet état de cause l’application de l’article 85 du 

Traité a été exclue par la CJUź parce qu’il n’existait entre les deux titulaires 

actuels « aucun lien juridique, financier, technique ou économique »232.  

D`où, le problème en l’espèce se concentrait seulement sur les règles 

relatives à la libre circulation des marchandises et, par conséquent, sur la 

relation entre l’article 30 du Traité (prohibition d’imposer aux États membres 
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des mesures restrictives à l’importation et toutes mesures d’effet équivalent) 

et l’article 36 (exception relative aux interdictions ou restrictions d’importation 

justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et 

commerciale). 

Selon la CJUź, l’article 36 peut être appliqué dans la mesure où cela est 

justifié par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette 

propriété233. C’est donc dans cette partie du jugement où la CJUź admet que 

le droit de marque et, en effet, la marque elle-même peut avoir un objet 

spécifique qui mérite la protection. À défaut de la définition de la notion 

d’objet spécifique d’une marque, on peut avancer que cet objet spécifique 

c’est la protection du détenteur légitime d’une marque contre la contrefaçon 

de la part des personnes dépourvues de tout titre juridique234. 

 

94. La définition de l’objet spécifique d’une marque a été donnée par la 

CJUź quelques mois plus tard, à l’occasion de l’affaire C-16/74, résultant du 

litige entre la société Centrafarm BV et la société Winthrop BV, les deux avec 

siège au Pays–Bas. Dans son arrêt, rendu le 31 octobre 1974, la CJUź a dû 

répondre à la question sur l’interprétation des règles du Traité relatives à la 

libre circulation des marchandises ainsi que de l’article 85 du Traité en 

rapport avec le droit des marques. 

Winthrop B235 met sur le marché néerlandais le médicament NźżRAM, 

pendant que Centrafarm a importé d’Angleterre certaines quantités de ce 

médicament qu’elle a commercialisé aux Pays-Bas sous la marque 

NEGRAM. Il faut mentionner que Centrafarm a obtenu ce médicament par 

l’intermédiaire du Sterling–Winthrop żroup Ltd qui a le droit d’utiliser la 

marque NźżRAM sur le territoire d’Angleterre. Le médicament introduit 

d’une telle façon par Centrafarm sur le marché néerlandais était beaucoup 

moins cher que celui commercialisé par Winthrop BV. Ce dernier a saisi les 

juridictions du Pays-Bas sur la base de la contrefaçon.  
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Par conséquent, la CJUź a dû répondre à la question de savoir si la règle de 

la libre circulation des marchandises empêchait le titulaire des marques 

parallèles dans plusieurs États membres de s’opposer à l’importation dans 

l’un de ces États du produit en provenance d’un autre de ces États où il a été 

mis en circulation par lui-même ou avec son consentement sous la même 

marque. 

 

źn répétant la règle générale, exprimée déjà dans l’arrêt HAż I, que l’article 

36 concerne les dérogations justifiées par la sauvegarde des droits qui 

constituent l’objet spécifique de la propriété industrielle236, la CJUE va plus 

loin et elle définit d’une manière explicite l’objet spécifique de la propriété 

industrielle en matière des marques. Cet objet, c’est notamment celui 

d’assurer au titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, pour la première 

mise en circulation d’un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents 

qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en 

vendant des produits indûment pourvus de cette marque237.   

 

Il faut bien noter que c’était le premier cas où la CJUź a pris la parole sur 

l’objet spécifique du droit de marque et fait un lien entre cet objet et la 

fonction de la marque (protection contre les concurrents).  

Ce qui résulte aussi de cette affirmation de la Cour, c’est l’établissement d’un 

lien entre l’objet spécifique et la règle d’épuisement des droits. D’où, le 

titulaire de la marque a le droit exclusif de l’utiliser pour la première mise en 

circulation d’un produit, et il ne peut pas donc empêcher l’importation des 

produits, lorsqu’ils ont été déjà introduits sur le marché par lui-même ou avec 

son consentement.  

 

Cet arrêt contient aussi une affirmation intéressante du point de vue du droit 

de la consommation. Selon le point 22 de l’arrêt, l’objet spécifique de la 

protection de la propriété industrielle et commerciale est distinct de l’objet de 
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la protection du public et des responsabilités éventuelles qu’elle peut 

impliquer.  

 

95. C’est le litige entre la Société Terrain (Grande–Bretagne) et la Société 

Terra nova Industrie (Allemagne) suite auquel la CJUź, dans son arrêt du 22 

juin 1976, définit la fonction essentielle de la marque238. Ternovka Industrie 

produit et distribue de l’enduit préparé pour les façades et elle est titulaire de 

plusieurs marques « terra » enregistrées auprès de l’Office allemand des 

brevets239. Terrapin produit et distribue des maisons préfabriquées qu’elle 

met en circulation sous la marque « Terrapin ». La société Terrapin agit aussi 

sur le territoire d’Allemagne et dépose en 1961 une demande 

d’enregistrement de la marque nominale « Terrapin ». Terranova s’y oppose. 

 

La question posée à la Cour suite au litige devant les juridictions nationales 

est la suivante : « est-il compatible avec les dispositions relatives à la libre 

circulations des marchandises (art. 30, 36 du Traité CEE) qu’en se fondant 

sur ses droits à la marque et à son nom commercial existant dans un État 

membre (A), une entreprise établie dans cet État membre s’oppose à 

l’importation des produits similaires provenant d’une entreprise établie dans 

un autre État membre (B), lorsque ces produits ont été régulièrement 

pourvus, dans l’État B, d’une dénomination susceptible de prêter à confusion 

avec le nom commercial et la marque qui sont protégés dans le pays A au 

profit de l’entreprise y établie, lorsqu’il n’y a pas de lien entre les deux 

entreprises ? » 

 

Tout d’abord, la CJUź a jugé qu’il appartient au juge national, après avoir 

apprécié la similitude des produits et le risque de confusion, de rechercher 

en outre, dans le cadre de cette dernière disposition, la réponse à la question 
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de savoir si l’exercice des droits de propriété industrielle et commerciale peut 

constituer ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction 

déguisée dans le commerce entre États membres. Il faut souligner ensuite 

que l’arrêt en question était le premier à contenir une définition élargie de la 

fonction de la marque ayant tenu compte aussi du consommateur.  

 

La CJUź a affirmé que la fonction essentielle de la marque consistait à 

garantir aux consommateurs l’identité de l’origine du produit. La Cour s’est 

exprimée donc plus expressément sur cette question que dans les arrêts 

HAż I et CźNTRAŻARM et elle a reconnu que la marque avait pour finalité 

d’informer le consommateur et de l’assurer sur la provenance du produit.  

 

Selon l’arrêt TźRRAPIN, la fonction de la marque est essentielle pour 

déterminer l’application du droit communautaire. En vertu du point 7 de 

l’arrêt Ś « en effet, si dans un tel cas le principe de la libre circulation des 

marchandises devait prévaloir contre la protection accordée par les 

législations nationales respectives, les droits de la propriété industrielle et 

commerciale seraient atteints dans leur objet spécifique. Alors dans le cas 

d’atteinte au droit de la propriété industrielle dans son objet spécifique les 

législations nationales ont la priorité ». Cette règle va être exprimée d’une 

manière plus expresse dans les jugements postérieurs de la CJUź. 

 

96. Ce sont ces trois affaires concernant une importation parallèle qui ont 

permis à la notion de fonction de la marque d’évoluer encore davantage. Il 

faut mentionner tout d’abord que, dans le champ de l’importation parallèle, 

les intérêts du fabricant et les intérêts de l’importateur sont toujours 

contradictoires. C’est le fabricant qui est particulièrement intéressé à 

maximiser le prix sur son marché. źn revanche, l’importateur tente de tirer 

profit de la différence des prix pour pouvoir acheter le produit meilleur 

marché dans le pays d’exportation et le vendre ensuite à un prix plus élevé 

dans le pays d’importation. La question d’importation parallèle pose aussi 

des problèmes à propos des marques. Presque chaque produit (surtout les 

médicaments) qui pourrait faire l’objet d’importation contient une marque. źn 



84 

 

pratique, il faudrait très souvent reconditionner l’emballage du médicament 

qui exige ensuite de mettre un nouveau label avec une marque. Le 

reconditionnement de l’emballage pourrait donc consister à (1) mettre un 

nouveau label sur un label original, soit (2) remplacer un emballage original 

par un emballage nouveau240. Dans les deux cas, c’est l’importateur qui met 

la même marque du fabricant du médicament sur l’emballage à moins qu’un 

label nouveau ne masque pas une marque originale. Si l’on prend en 

considération que toutes les activités mentionnées ci–dessus sont exercées 

par l’importateur, donc un tiers par rapport au titulaire d’une marque, 

apparaissent alors les problèmes et les doutes des titulaires des marques à 

résoudre par la CJUź.  

 

97. La première affaire suite à laquelle la CJUź a rendu un arrêt 

fondamental pour la question de l’importation parallèle des médicaments, 

c’était l’arrêt Hoffmann–la Roche & Co AG contre Centrafarm VBE GmbH241. 

La CJUź s’est occupée de la question de savoir si le titulaire d’une marque 

sur un médicament dans un État membre A peut empêcher qu’un 

importateur parallèle achète des médicaments qui ont été licitement pourvus 

de cette marque par son titulaire ou avec son consentement et ont été mis en 

circulation dans des emballages portant cette maque dans l’État membre A, 

qui les présente dans un nouvel emballage, qui appose sur celui–ci la 

marque du titulaire de la marque et qui importe le médicament ainsi marqué 

dans l’État membre B.  

 

Comme précédemment, la Cour a souligné l’importance des règles relatives 

à la libre circulation des marchandises et l’application de l’article 36 du Traité 

CEE comme exception à ces règles. L’article 36 du Traité admet notamment 

des dérogations à la libre circulation des marchandises seulement dans la 
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mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui 

constituent l’objet spécifique de cette propriété. 

 

źnsuite, la CJUź a utilisé la formule déjà connue des autres arrêts et disant 

que l’objet spécifique du droit de marque est notamment celui d’assurer au 

titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en 

circulation d’un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents qui 

voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque. Il est très 

clair que dans cet arrêt la CJUź a subordonnée l’atteinte au droit de marque 

à la fonction essentielle de la marque.  

 

źn répondant à la question si le droit exclusif de la marque comporte le droit 

de s’opposer à l’apposition de la marque par un tiers après 

reconditionnement du produit, la Cour indique qu’il faut tenir compte de la 

fonction essentielle de la marque qui est celle de garantir au consommateur 

l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans 

confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.  

źnsuite, la Cour énumère les conséquences de la reconnaissance d’une telle 

fonction de la marque. La Cour admet que la garantie de provenance 

assurée par la marque implique que le consommateur puisse être certain 

qu’un produit marqué qui lui est offert n’a pas fait l’objet, à un stade antérieur 

de la commercialisation, d’une intervention opérée par un tiers sans 

autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état 

originaire.  

Par conséquent, le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute utilisation de 

la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise 

et relève donc de l’objet spécifique du droit de marque. 

 

98. Par l’arrêt du 3 décembre 1981242, la CJUź a confirmé son opinion 

exprimée dans l’affaire Hoffman la Roche et elle a déterminé les conditions 

où le titulaire ne pouvait pas se prévaloir de son droit pour empêcher 
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l’importateur de commercialiser un produit pharmaceutique fabriqué dans un 

autre État membre.  

Selon la CJUź, il n’y a pas d’utilisation de la marque susceptible de fausser 

la garantie de provenance, lorsqu’un importateur a procédé au 

reconditionnement de ce produit en se limitant à remplacer l’emballage 

extérieur sans toucher au conditionnement intérieur et en rendant visible, à 

travers le nouvel emballage extérieur, la marque apposée par le fabriquant 

sur le conditionnement intérieur, tout en indiquant sur l’emballage extérieur 

que le produit a été fabriqué par la filiale du titulaire et réemballé par 

l’importateur.  

 

99. Il est aussi important de mentionner l’arrêt de la CJUź qui a mis 

l’accent sur l’aspect économique de la fonction de marque.  

Dans l’affaire C-10/89 entre SA CNL-SUCAL NV et HAG GF Aż (arrêt HAż 

II)243, la CJUE a repris les remarques sur la fonction essentielle de la marque, 

figurant entre autres dans les arrêts Centrafarm/Winthrop et Hoffman-la 

Roche selon lesquels l’objet spécifique du droit de marque est notamment 

d’assurer au titulaire le droit d’utiliser la marque pour la première mise en 

circulation d’un produit, et la réputation de la marque en vendant des produits 

indûment pourvus de cette marque.  

źn vue de déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au 

titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la 

marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité 

d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion 

possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.  

 

Dans l’arrêt HAż II, la CJUź a souligné ensuite que la fonction essentielle de 

la marque serait compromise, si le titulaire du droit ne pouvait pas exercer la 

faculté que la législation nationale lui confère de s’opposer à l’importation 

d’un produit similaire sous une dénomination de nature à être confondue 

avec sa propre marque, car, dans cette hypothèse, les consommateurs ne 

seraient plus en mesure d’identifier avec certitude l’origine du produit marqué 
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et le titulaire du droit pourrait se voir imputer la mauvaise qualité d’un produit 

dont il ne serait nullement responsable244.   

źn résultat, la marque offre la garantie que tous les produits qui en sont 

revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle 

peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. 

 

100. Prenant en considération ce parcours de la jurisprudence 

communautaire, la doctrine française souligne que la CJUź a 

essentiellement reconnu deux fonctions de la marque ś la première, c’est de 

réserver l’usage du signe au titulaire, donc de lui conférer un monopole 

d’exploitation de ce signe pour la désignation dans le commerce de certains 

produits et services245.  

źnsuite, la CJUź a reconnu que la marque a également pour fonction 

d’attester que tous les produits et services désignés par une marque 

proviennent d’une même origine. Autrement dit, la fonction de la marque est 

aussi de garantir l’identité de l’origine des produits ou services246.  

 

101. Vu ces deux aspects de la fonction de la marque, on pourrait conclure 

que le « conflit » entre l’approche consumériste et libérale n’a pas été 

clairement résolu. D’une part, la marque sert toujours au profit de 

l’entrepreneur dans ce sens qu’elle est l’objet de monopole d’un titulaire 

(approche libérale), d’autre part la marque garantit au consommateur 

l’identité d’origine des produits ou des services (approche consumériste).  

 

B. L’approche actuelle de la fonction essentielle 

 

102. Dans la doctrine française récente, suite aux arrêts postérieurs de la 

CJUź on indique que la fonction de l’identité d’origine a toutefois fortement 
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tendance à absorber la fonction d’exclusivité247. Néanmoins, il y a des 

opinions selon lesquelles « les deux fonctions de la marque doivent pouvoir 

être distinguées, notamment pour l’application de la règle de l’épuisement du 

droit, lorsque le concurrent utilise la marque en prenant soin d’éviter le risque 

de confusion avec les produits ou services authentiques, comme c’était le 

cas dans l’affaire Arsenal »248.  

źn effet, c’est presque exclusivement à la fonction de garantie de l’identité 

d’origine que la CJUź se réfère pour définir la fonction essentielle de la 

marque249.  

 

103. C’est l’arrêt « Arsenal », du 12 novembre 2002250, déjà mentionné ci–

dessus qui a tenté d’absorber l’aspect d’exclusivité de l’usage de marque. 

Cet arrêt a été rendu dans le cadre d'un litige opposant Arsenal Żootball Club 

Plc à M. Reed à propos de la vente et de l'offre de vente par ce dernier 

d'écharpes sur lesquelles figurait en grands caractères le mot « Arsenal », 

signe enregistré comme marque par Arsenal ŻC notamment pour de tels 

produits.  

 

Selon la CJUE, la fonction essentielle de la marque est de garantir au 

consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du 

service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans 

confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre 

provenance. Pour que cette garantie de provenance, qui constitue la fonction 

essentielle de la marque, puisse être assurée, le titulaire de la marque doit 

être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de 

la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de 

celle-ci.  

Ensuite, la CJUE a souligné « qu’Il découle de ces considérations que le 

droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive a été 
                                                           
247

 J. Passa, op. cit. 
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octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts 

spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la 

marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès 

lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte 

atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et 

notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs 

la provenance du produit ». 

 

Il faut noter, ce dont il sera question au chapitre 2, que la CJUź utilise très 

clairement le terme de « fonctions de la marque ». Au moment où l’arrêt 

« Arsenal » a été rendu, la CJUź reconnaissait d’autres fonctions de la 

marque que la fonction de distinction.  

 

104. źn analysant l’évolution de la CJUE pour ce qui est de la 

reconnaissance de la fonction de marque, il faut souligner l’importance de 

l’adoption de la Directive. Le texte de la Directive, son Préambule 

notamment, reflétait sans doute les résultats de l’évolution de la 

compréhension de la fonction de la marque obtenus par la CJCE.  

Plus particulièrement, le motif 10 du Préambule statue Ś « considérant que la 

protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de 

garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre 

la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut 

également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les 

produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de 

similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, 

dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la 

connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être 

faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la 

marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la 

condition spécifique de la protection ». 

 

C’est aussi la Directive qui, dans son art. 3, affirme que peuvent constituer 

des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, 
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notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les 

lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à 

condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les 

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il n’est pas à douter 

que la fonction primordiale d’une marque est de distinguer les produits sur le 

marché. 

 

105. Actuellement, les législations nationales dans leurs lois relatives au 

droit de la propriété industrielle ont donné une réponse explicite à la question 

de la fonction essentielle des marques.  źn vertu de l’art. L–711.1 du CPI, la 

marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de 

représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une 

personne physique ou morale. Selon l’art. 120 de la LPI, peut constituer une 

marque tout signe représenté d’une manière graphique, lorsqu’un tel signe 

est susceptible de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une 

autre entreprise.  

La conception mentionnée ci–dessus, selon laquelle l’élément constitutif 

d’une marque c’est la capacité de dinstinguer, est tout à fait cohérente avec 

les dispositions françaises ainsi que celles polonaises concernant les 

exclusions de la possibilité d’enregistrement d’un signe comme marque. 

L’article L–711-2 du CPI251, qui correspond à l’article 129 de la LPI252,  prévoit 

exprès des cas où un signe est dépourvu de son caractère distinctif et, par 

conséquent, ne peut pas constituer une marque.  

                                                           
251
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106. Le fait que la marque fournit la fonction essentielle, c’est-à-dire la 

fonction de garantir l’identité d’origine, a été confirmé aussi par les 

jurisprudences française et polonaise. Pour donner l’exemple, la Cour 

d’appel de Paris a constaté que « la marque a pour l’objet de garantir au 

consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer 

de ceux ayant une autre provenance »253.    

En Pologne, dans son arrêt de 2011, la CSA a conclu que « la fonction de la 

marque c’est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise des 

produits ou des sevices d’une autre entreprise »254. Dans les autres arrêts de 

la jurisprudence administrative polonaise, l’accent est aussi mis sur la 

distinction plutôt que sur l’indication de l’dentité d’origine du produit,  mais 

ces deux aspects sont quand même inséparablesŚ « sans doute la fonction 

primordiale de la marque c’est la fonction d’indiquer l’origine du produit, 

c’est–à–dire la fonction de distinction. La marque indique que le produit 

provient de l’entreprise qui fait usage de cette marque ou des entreprises qui 

sont liées d’une façon économique, juridique ou administrative avec le 

titulaire »255.  

On peut aussi trouver l’approche suivante Ś « la fonction essentielle de la 

marque, c’est l’information sur sa provenance qui permet, d’une manière 

claire, de distinguer un produit d’un autre produit offert par une autre 

entreprise »256. 

 

                                                                                                                                                                                     

2. )àzast zeże ie àa t.à à ieà ająàdostate z hàz a io àod ż iają hàoz a ze ia,àkt e: 
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107. Prenant en considération les différentes opinions exprimées dans les 

arrêts mentionnés ci–dessus, il y a une tendance d’absorption de la fonction 

d’indication d’origine du produit par la fonction de distinction du produit. 

Comme J.Passa remarque à juste titre Ś « on objecte parfois que cette 

fonction de garantie d’origine est illusoire parce que, de plus en plus souvent, 

la marque est détenue par une société qui concède des licences à d’autres 

sociétés, filiales du même groupe ou non, au point que la marque ne 

permettrait plus d’identifier l’origine du produit »257. 

Cette thèse est très actuelle sur le marché contemporain où, très souvent, 

l’entrepreneur ne crée pas de lien entre l’entreprise en tant qu’endroit de 

provenance des produits ou des services et la marque. Au lieu de quoi, la 

marque a seulement pour mission de distinguer les produits ou les services 

des produits ou services similaires existant sur le marché.  

 

Il est possible aussi que les autres fonctions de la marque prévalent sur la 

fonction de garantir d’identité d’origine, par exemple la fonction publicitaire ou 

celle de garantie. C’est le cas où les consommateurs associent ces marques 

avec les traits du produit (par exemple Ś bonne qualité, luxe, prestige) par 

exemple : Mercedes, Coca-cola, Hilton. Ces marques constituent une valeur 

en elles-mêmes et elles dépassent la simple fonction de distinction ou 

d’indication de la provenance258. Dans la doctrine polonaise, prenant en 

considération la formulation de l’article 120 de la LPI, on indique que la 

fonction constitutive de la marque est de distinguer les produits ou les 

services sur le marché. Il est aussi possible qu’en distinguant les produits ou 

les services sur le marché la marque informe à la fois les consommateurs sur 

l’origine des produits ou des services marqués259. Cependant, il est important 

de noter qu’en vertu de l’article L-711 du CPI, ainsi que 120 de la LPI, la 

condition sine qua non de la marque c’est de distinguer les produits ou les 

services sur le marché. Il semble donc que l’indication d’origine n’est pas un 

élément constitutif de la marque. Cette approche a été admise par la 

jurisprudence polonaise. La CSA, dans son arrêt de 2009, a constaté que : 
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« l’article 120 de la LPI indique clairement l’essence de la marque du point 

de vue de la fonction de distinction des produits par rapport à leur 

provenance. Cette essence, c’est la capacité de distinguer les produits qui a 

le caractère constitutif et constitue une condition indispensable pour 

l’enregistrement de la marque »260.  

Selon W.Włodarczyk, on ne peut pas percevoir la marque seulement comme 

une indication d’origine des produits ou des services.  Dans l’étendue de la 

fonction de distinction, la marque a plusieurs fonctions et, parmi d’elles, celle 

de garantir l’origine261. 

 

Section 2. La dinstinctivité et l’atteinte au droit de marque 

 

108. Après avoir constaté la fonction essentielle de la marque et son 

évolution dans le temps, il faut maintenant présenter l’impact que la fonction 

essentielle de la marque a sur l’atteinte portée au droit de marque. La 

relation entre la fonction de la marque et la contrefaçon est particulière. On 

pourrait ici formuler la thèse que sans atteinte au moins à une des fonctions 

fournies par la marque on ne peut pas parler de contrefaçon (plus 

généralement, de l’atteinte au droit de marque). Cette thèse est modifiée en 

fonction du type de la similitude ou d’identité entre les signes.  

Sans doute la signification de la jurisprudence européenne est fondamentale 

dans ce domaine (§ 1) ainsi que les approches présentées par les 

jurisprudences nationales sous l’influence des opinions de la CJUź (§ 2).  

 

§1. La position de la Cour de justice de l’Union européenne 

 

109. Tout d’abord, il faut indiquer l’arrêt de la CJUź dans l’affaire Arsenal, 

déjà mentionnée, où la Cour s’est exprimée très clairement au sujet de la 

contrefaçon en relation avec les fonctions de la marque. źlle a constaté que : 
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« (...) il est nécessaire de déterminer si l'article 5, paragraphe 1, sous a), de 

la directive habilite le titulaire de la marque à interdire tout usage dans la vie 

des affaires par un tiers d'un signe identique à la marque pour des produits 

identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou si ce droit 

d'opposition présuppose la présence d'un intérêt spécifique du titulaire en 

tant que titulaire de la marque, en ce que l'usage du signe en question par un 

tiers devrait affecter ou être susceptible d'affecter une des fonctions de la 

marque »262.  

 

Prenant en considération l’ensemble des arguments rappelés dans l’arrêt 

Arsenal, il faut indiquer qu’est contrefaçon l’usage d’un signe de tiers qui 

porte atteinte aux intérêts du titulaire concernant les fonctions de la marque. 

Il faut cependant souligner que cette opinion concerne le cas de l’identité 

entre les signes (l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive). Ce qui est 

intéressant, c’est le fait que la Cour ne donne ni énumération, ni définition de 

ces fonctions. Il est toutefois évident que ces fonctions ne sont pas limitées 

qu’à la fonction d’indication d’origine du produit. Comme l’indique J. Passa, 

« nul observateur du droit des marques n’ignore que depuis l’arrêt Arsenal, 

rendu par la Cour de Justice le 12 novembre 2002, la caractérisation d’une 

contrefaçon de marque, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 

sur les marques suppose, notamment, qu’il soit établi que l’acte litigieux 

d’usage d’un signe identique ou similaire à la marque porte atteinte à l’une 

des fonctions celle-ci »263. 

 

110. Dans l’arrêt Holterhoffman, du 14 mai 2002264, la CJUź s’est servie de 

la même logique que dans l’arrêt postérieur – Arsenal. Dans la situation 

décrite dans l’arrêt en question, la Cour n’a pas constaté de contrefaçon.  
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La CJUE a admis surtout que l’usage de la marque ne porte atteinte à aucun 

des intérêts que vise à protéger l’article 5 par. 1 de la Directive. Plus 

particulièrement, la Cour a indiqué que les intérêts du titulaire ne sont pas 

affectés par la situation dans laquelle la référence à la marque ne peut pas 

être interprétée par un client potentiel comme une indication de la 

provenance du produit265. 

źn même temps, cet arrêt de la CJUź a été critiqué par la doctrine française. 

J. Canlorbe indique que « cette jurisprudence offre d’ailleurs un formidable 

argument de défense aux parasites habitués à rapprocher leur propre activité 

de la réputation de certaines marques célèbres »266. À ce propos, il cite 

également ż. Bonet selon qui la solution adoptée par la CJUź doit demeurer 

exceptionnelle, car « le juge ne peut interdire de façon un tant soit peu 

générale au titulaire d’agir en justice pour empêcher que les tiers utilisent sa 

marque afin de désigner le genre de produit auquel elle correspond – comme 

c’était le cas en l’espèce dans le litige au principal – sans le condamner 

inéluctablement à la perdre »267. 

 

ż. Bonet indique par contre que l’usage de la marque, oralement, entre deux 

professionnels avertis, pour évoquer la catégorie technique bien connue de 

la profession, dans laquelle peuvent être classés les produits offerts à la 

vente, ne semble pas engendrer le moindre risque de confusion dans l’esprit 

d’un éventuel acheteur en ce qui concerne l’entreprise de laquelle émanent 

ces produits, ce qui fait que la fonction de garantie d’origine attachée à la 

marque n’est donc pas atteinte268. 
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Pour résumer, il faut souligner que par cet arrêt la Cour a exclu la conception 

selon laquelle la protection prévue dans l’article 5 de la Directive donne au 

titulaire le droit d’interdire chaque usage de sa marque. Au contraire, la Cour 

tente d’indiquer que seuls les cas spécifiés, ceux qui portent atteinte aux 

intérêts du titulaire, peuvent être interdits269. 

 

111. Pour montrer que la direction prise par la CJUE, concernant la relation 

entre le fait de contrefaçon avec atteinte à la fonction de garantir l’identité 

d’origine du produit ou les autres fonctions de la marque, a été établie dans 

plusieurs jugements, il faut au moins mentionner aussi les arrêts Anheuser-

Busch, Opel, Céline, żoogle et Portakabin. 

 

112. Dans l’arrêt Anheuser-Busch270, la CJUź a dû répondre à la question 

suivante : « Lorsqu’il y a conflit entre une marque et un signe accusé de 

porter atteinte à celle-ci et que ledit conflit est intervenu avant l’entrée en 
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11 octobre 1996 devant le Helsingi à kä äjäoikeusà t i u alà deà p e i eà i sta eà d Helsi ki à
(Finlande), Anheuser-Bus hà aà de a d à d i te di eà à Bud a à deà ai te i à ouà deà e ou ele à
l utilisatio àe à Fi la deàdesà a uesàBudĕjo i kýàBud a ,àBud eise àBud a ,àBud eise ,àBud eis,à
Budvar, Bud et Bud eise à Bud aüà o eà sig esà pou à laà o e ialisatio à età laà e teà deà i eà
produite par Budvar. Anheuser-Bus hàaàe àout eà o luà à laàsupp essio àdeàtoutesà lesàappellatio sà
o t ai esà à etteài te di tio àetà àlaà o da atio àdeàBud a àauàpaie e tàdeàdo agesàetài t tsà
pou à iolatio àdeàsesàd oitsàe à ati eàdeà a ues.àâà età ga d,àá heuse -Busch a fait valoir que les 

sig esàutilis sàpa àBud a àpeu e tà t eà o fo dusàauàse sàdeà laà ta a a e kkilakiàa e à sesàp op esà
a ues,à ta tà do à ueà lesditsà sig esà età a uesà d sig e tà desà t pesà deà a ha disesà

identiques ou similaires. 
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vigueur de l’accord ADPIC271, convient-il d’appliquer les dispositions de celui-

ci afin de déterminer lequel des deux droits a un fondement juridique 

antérieur, s’il est indiqué que la prétendue atteinte à la marque s’est 

poursuivie au-delà de la date à laquelle l’accord ADPIC est devenu 

applicable dans la Communauté et dans les États membres de celle-ci? ».   

 

Bien que la réponse à cette question ait été positive272, que c’est ADPIC qui 

allait être appliqué, ce n’est pas l’aspect le plus intéressant du point de vue 

de la fonction de la marque.  

Dans l’arrêt en question, la CJUź a interprété aussi l’article 16 de l’ADPIC en 

vertu duquel le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce 

enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son 

consentement de faire usage, au cours d’opérations commerciales, de 

signes identiques ou similaires, pour des produits ou des services identiques 

ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce 

est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de 

confusion. źn cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services 

identiques, il sera présumé qu’il existe un risque de confusion. Les droits 

décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et 

n’affecteront pas la possibilité qu’ont les membres de subordonner 

l’existence des droits à l’usage. 

Selon la CJUź, l’article 16 de l’ADPIC vise à « attribuer au titulaire d’une 

marque le droit exclusif d’empêcher qu’un tiers en fasse usage, si l’usage en 

cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la 

                                                           
271

 ADPIC - l a o dàsu àlesàaspe tsàdesàd oitsàdeàp op i t ài telle tuelleà uiàtou he tàauà o e eà
(ci-ap sà uià figu eà à l a e eà à Cà deà l a o dà i stitua tà l O ga isatio à o diale du commerce 

app ou à auà o à deà laà Co u aut ,à pou à eà uià o e eà lesà ati esà ele a tà deà sesà
o p te es,àpa àlaàd isio à / /CEàduàCo seil,àduà àd e eà . 

272
 L a o dàsu àlesàaspe tsàdesàd oitsàdeàp op i t ài telle tuelleà uiàtou he tàauà o e eà a o dà

áDPIC ,à uià figu eà à l a e eà à Cà deà l a o dà i stitua tà l O ga isatio à o dialeà duà o e e,à
app ou à auà o à deà laà Co u aut ,à pou à eà uià o e eà lesà ati res relevant de ses 

o p te es,à pa à laà d isio à / /CEà duà Co seil,à duà à d e eà ,à s appli ueà e à asà deà
o flità e t eà u eà a ueà età u à sig eà put à po te à attei teà à elle-ci, lorsque ledit conflit a 

o e àa a tàlaàdateàd appli atio àdeàl a o dàáDPIC,à aisà uiàs estàpou sui iàap sà etteàdate. 
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marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux 

consommateurs la provenance du produit »273. 

 

Dans mon opinion, le jugement dans l’affaire Anheuser-Busch prouve que la 

reconnaissance de la contrefaçon, dans le cas où il y a atteinte à une des 

fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle, c’est justement 

cette conception de jugement qui devrait être appliquée universellement et 

pas seulement à la disposition de l’article 5 de la Directive. La CJUź l’a 

confirmé l’utilisation du même critère à l’égard de l’étendue du droit de 

marque, au sens de l’article 16 de l’ADPIC, que dans l’interprétation des 

jugements concernant l’application de l’article 5 de la Directive.  

 

113. Dans l’arrêt Opel274, la CJUE a clairement statué que « constituent, au 

sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 

89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations 

des États membres sur les marques, un usage que le titulaire de la marque 

est habilité à interdire, si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter 
                                                           
273

 Poi tà àdeàl a t.à 
274

 CJUE, 25 janv. 2007, C-48/05. Les faits du litige sont comme suit :  Adam Opel AG est titulaire de la 

a ueà atio aleà figu ati eà e egist eà e à álle ag eà leà à a ilà à pou ,à notamment, les 

hi ulesà auto o ilesà età lesà jouets.  áuà d utà deà l'a eà ,à áda à Opelà aà o stat à u taità
o e ialis àe àálle ag eàu à od leà duità à / e

 etàt l guid àdeà l Opelàást aàV à oup àsu à laà
ala d eàdu uelà taitàappos ,à à l i ageàduà hi uleào igi al,à leàlogoàOpel.àCeàjouetàestàfa i u àpa à
áute .à Laà a ueà a t o i ,à a o pag eà duà s oleà ®,à figu eà deà faço à lai e e tà isi leà su à laà
pageàdeàga deàduà odeàd e ploiàa o pag a tà ha ueà od leà duit,àai sià ueàsu à leàde a tàdeà
l etteu à deà t l guidage.à Deà plus,à lesà i di atio sà « áUTEC®à áG »à età « áUTEC®à áGà Dà à
Nü e g »àappa aisse tàauà e soàduà odeàd e ploiàet,àpou àlaàse o de,àsu àu àauto olla tàappos à
au-dessousà deà l etteu à deà t l guidage. Pa à e u teà i t oduiteà de a tà leà La dge i ht Nü e g-

Fü th,à áda à Opelà aà solli it à laà o da atio à d áute ,à e à de a da tà ota e tà u elleà
s a stie e,àda sàlaà ieàdesàaffai es,àd appose àleàlogoàOpelàsu àdesà od lesà duitsàdeà hi ulesàetà
d off i à à laà e te,àdeà ett eàda sà leà o e eàouàdeàd te i à à esà fi s,àd i po te àouàd e po te à
desà od lesà duitsàdeà hi ulesàpo ta tà etteà a ue,àsousàpei eàdeà o da atio à àu eàast ei teà
de 250 000 euros pour toute transgression ou, subsidiairement, sous peine de contrainte par corps 

de six mois maximum. áda àOpelà o sid eà ueàl usageàduàlogoàOpelàsu àdesà jouetsà o sista tàe à
desà od lesà duitsàdeà hi ulesà u elleà fa i ueà età dist i ueà o stitueàu eà o t efaço àdeà etteà
a ue.àElleàall gueà ueàladiteà a ueàestàutilis eàpou àdesàp oduitsàide ti uesà àceux pour lesquels 

elleàestàe egist e,à àsa oi àdesàjouets.àIlàs agi aitàd u eàutilisatio àe àta tà ueà a ueàauàse sàdeàlaà
ju isp ude eàdeà laàCou ,à a à leàpu li àpa ti aitàduàp i ipeà ueà leà fa i a tàdeà od lesà duitsàdeà
hi ulesàd u eà a ueàdo e lesàfa i ueàetà lesàdist i ueàe à e tuàd u eàli e eào t o eàpa à leà

titulaire de la marque. 
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atteinte aux fonctions de la marque, en tant que marque enregistrée pour des 

jouets ». 

Il faut noter que dans cet arrêt il a été aussi essentiel d’établir que la fonction 

de la marque devait être prise en compte s’agissant de l’atteinte au droit de 

marque. Surtout dans le cas de double identité des signes et des produits 

couverts par l’enregistrement. Dans l’affaire en l’espèce, la Cour - sans 

hésitation et sans aucune incertitude - a constaté que même dans le cas de 

double identité le titulaire peut interdire l’usage de la marque, si cet usage 

porte atteinte aux fonctions de la marque. Par conséquent, la Cour a établi 

les exigences que la marque soit utilisée par un tiers dans la vie des affaires 

et que cet usage porte sur l’information des consommateurs sur la 

provenance des produits. Ici, il faut justement signaler l’aspect qui va être 

élaboré dans la Partie II de cette étude. La doctrine polonaise considère cet 

arrêt comme une confirmation précise de l’importance du mode d’utilisation 

de la marque par un tiers pour qualifier l’atteinte au droit de marque275. Les 

glossateurs soulignent aussi l’influence de cet arrêt sur l’application des 

dispositions de la LPI sur l’atteinte au droit de marque276. R. Skubisz admet 

expressément que l’application de l’article 296 de la LPI exige d’établir au 

préalable si un tiers fait usage de la marque du titulaire à titre de marque,   

donc dans le but de distinguer les produits sur le fondement de leur 

                                                           
275

 ‘.à“ku isz,àUż a ieàza ejest o a egoàoz a ze iaàjakoàp zesła kaà a usze iaàp a aàzà ejest a jià
znaku towarowego, glosa na wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-4 / àáda àOpel,àEP“àg udzieńà
2007. 
276

 L a ti leà àpa .à àpoi tsà - àdeàlaàLPIàpo teàsu àl attei teàauàd oitàdeàlaà a ue. 
Art. 296 par. 2 point 1) :à o stitueà u eà o t efaço à l usageà da sà laà ieà desà affai es d u à sig eà
ide ti ueà àlaà a ueàpou àdesàp oduitsàouàdesàse i esàide ti uesà à eu àpou àles uelsà elle-ci est 

e egist e. 
á t.à àpa .à àpoi tà à o stitueà l attei teàauàd oitàdeà laà a ueàl usageàda sà laà ieàdeà o e eà
d u àsig eàpou àle uel,àe à aiso àdeàso àide tit àouàdeàsaàsi ilitudeàa e àlaàmarque et en raison de 

l ide tit àouàdeàlaàsi ilitudeàdesàp oduitsàouàdesàse i esà ou e tsàpa àlaà a ueàetàleàsig e,àilàe iste,à
da sàl esp itàduàpu li ,àu à is ueàdeà o fusio à uià o p e dàleà is ueàd asso iatio àe t eàleàsig eàetà
la marque. 

Art. 296 par.à àpoi tà à o stitueàu à o t efaço àl usageàda sàlaà ieàdesàaffai esàd u àsig eàide ti ueà
ouà o pa a leà à laà a ueàpou àdesàp oduitsàouàdesàse i esà uià eàso tàpasà o pa a lesà à eu à
pou à les uelsà laà a ueà està e egist e,à lo s ueà elle- ià jouità d u e e o eà età ueà l usageà duà
sig eàsa sàjusteà otifàti eài dû e tàp ofitàduà a a t eàdisti tifàouàdeàlaà e o eàdeàlaà a ueà
ouàleu àpo teàp judi e. 
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provenance277. Par conséquent, au cours du contentieux il faut tout d’abord 

établir si l’usage de la marque par un tiers constitue l’usage afin de distinguer 

les produits. źnsuite, il faut se demander si cet usage porte atteinte à la 

fonction essentielle de la marque278. Cette opinion a trouvé des oppositions 

dans la doctrine polonaise ś on indique que la Cour n’exige pas 

expressément qu’un tiers fasse usage de la marque à titre de marque, mais 

que cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque279. 

 

114. Dans l’affaire Céline280, qui a concerné l’usage de la marque d’autrui 

comme dénomination sociale, la CJUź a répété que « L’usage, par un tiers 

qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial 

ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une 

activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels 

cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite 

marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous 

a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, 

rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit 

                                                           
277

 ‘.à“ku isz,àUż a ieàza ejest o a egoàoz a ze iaàjakoàp zesła kaà a usze iaàp a aàzà ejest a jià
znaku towarowego, glosa na wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, op. cit. 
278

 Ibid. 
279

 W.àWłoda z k,àUż ieàoz a ze iaà„ à ha akte zeàz akuàto a o ego à ào ze z i t ieàET“ ,àop. 

cit.  
280

 CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06. Les faits du litige sont comme suit : C li eà“á,àso i t à o stitu eà
sousà etteà d o i atio à leà à juilletà ,à aà pou à a ti it à p i ipaleà laà atio à età laà
o e ialisatio àd a ti lesà esti e tai esàai sià ueàd a essoi esàdeà ode.àCetteàso i t àaàd pos ,à

le 19 avril 1948, la marque ver aleà CÉLINE,à do tà l e egist e e tà aà depuisà lo sà t à o sta e tà
e ou el ,àe àde ie àlieuàleà  a sà ,àpou àd sig e àtousàp oduitsà ele a tàdesà lassesà à à àauà
se sàdeàl a a ge e tàdeàNi eà o e a tàlaà lassifi atio ài te atio aleàdesàp oduitsàet des services 

au à fi sà deà l e egist e e tà desà a ues,à duà à jui à .à M.à G fogelà s està faità i s i eà leà à
septe eà àauà egist eàduà o e eàetàdesàso i t sàdeàNa ,àpou àl e ploitatio àd u àfo dsàdeà
commerce de confection pour hommes et dames sousà l e seig eà« C li e ».àC li eà“á‘Làaàd la à
u elleà tie tà so à d oità à l usageà deà l e seig eà « C li e »à deàM.à G fogel,à pa à l i te diai eà desà

e ploita tsà su essifsà deà eà fo dsà deà o e e.à Cetteà so i t à aà t à i at i ul eà auà egist eà duà
commerce et desà so i t sà leà à ja ie à ,à afi à d e ploite ,à sousà laditeà e seig e,à u à fo dsà deà
o e eà deà go eà deà p t- -porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires 

divers.  á a tà t ài fo eàdeà età tatàdeàfait,àC li eà“áàaàfaitàassig e àC li e SARL aux fins de faire 

i te di eà lesà a tesà deà o t efaço à deà laà a ueà CÉLINEà età eu à deà o u e eà d lo aleà pa à
usu patio à deà laà d o i atio à so iale « C li e »à età deà l e seig e « C li e »,à ai sià u au à fi sà
d o te i àlaà pa atio àdeàsesàp judices. 
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d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter 

atteinte aux fonctions de la marque ». 

 

Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que l’usage d’une dénomination sociale ou 

d’une autre dénomination de l’entreprise n’a pas pour but de distinguer les 

produits ou services donc, en principe, cet usage n’est pas un usage pour les 

produits ou services dans le sens exprimé dans l’article 5 de la Directive. 

Néanmoins, il est possible que cet usage soit qualifié d’usage de produits ou 

services dans le cas où le signe est apposé sur les produits introduits sur le 

marché et dans le cas où un tiers utilise une dénomination sociale d’une 

manière qui permet d’établir la connexion avec les produits ou services281. 

 

Dans les jugements postérieurs de la CJUE, nous allons trouver la 

confirmation de la règle décrite ci–dessus, à savoir que l’usage de la marque 

d’autrui doit porter atteinte à une des fonctions de la marque, et notamment à 

la fonction essentielle de la marque, pour que cet usage puisse être interdit 

par le titulaire282.  

                                                           
281

 W.àWłoda z k,àUż ieàoz a ze iaà„ à ha akte zeàz akuàto a o ego à ào ze z i t ieàET“ ,àop. 

cit.  
282

 CJUE, 12 juin 2008, C-533/06 (O2 Holdings Limited, O2 UK Limited c. Hutchison 3G UK Limited). 

 « L a ti le , pa ag aphe , sous , de la di e ti e /  doit t e i te p t  e  e se s ue le 
titulai e d u e a ue e egist e est pas ha ilit  à fai e i te di e l usage pa  u  tie s, da s u e 
pu li it  o pa ati e, d u  sig e si ilai e à ette a ue pou  des p oduits ou des se i es 
identi ues ou si ilai es à eu  pou  les uels ladite a ue a t  e egist e, lo s ue et usage e 
fait pas aît e, da s l esp it du pu li , u  is ue de o fusio , et e i d pe da e t du fait ue 
ladite pu li it  o pa ati e satisfait ou o  à toutes les o ditio s de li it  o es à l a ti le  is 
de la di e ti e / , telle ue odifi e pa  la di e ti e /  ». 
CJUE, 23 mars 2010, C- / à à C-238/08, (point 87) :  S il s a e ai si ue la espo sa ilit  
d a o eu s su  i te et peut, le as h a t, t e e gag e e  appli atio  de gles d aut es 
do ai es de d oit, telles ue elles su  la o u e e d lo ale, il e  de eu e pas oi s ue le 
p te du usage illi ite su  i te et de sig es ide ti ues ou si ilai es à des a ues se p te à u  
examen sous l a gle du d oit des a ues. Eu ga d à la fo tio  esse tielle de la a ue, ui, da s 
le do ai e du o e e le t o i ue, o siste ota e t à pe ett e au  i te autes pa ou a t 
les a o es affi h es e  po se à u e e he he au sujet d u e a ue p ise, de disti gue  les 
produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit 

titulai e doit t e ha ilit  à i te di e l affi hage d a o es de tie s ue les i te autes is ue t de 
pe e oi  e o e t o e a a t de lui ; 
 Les a ti les , pa ag aphe , sous a , de la p e i e di e ti e / /CEE du Co seil, du  d e e 

, app o ha t les l gislatio s des États e es su  les a ues, et , pa ag aphe , sous a), du 

gle e t CE  ° 40/94 du Co seil, du  d e e , su  la a ue o u autai e, doi e t 



102 

 

§ 2. La position de la jurisprudence nationale  

 

115. Comme on l’indique dans la doctrine française, l’approche de la CJUź 

a été adoptée par la jurisprudence française283. źn 2008, La Cour d’appel de 

Paris, dans l’arrêt Les Choristes284, a répété la conclusion exprimée par la 

CJUź dans l’arrêt Arsenal : « considérant que l'exercice du droit de marque 

                                                                                                                                                                                     

t e i te p t s e  e se s ue le titulai e d u e a ue est ha ilit  à i te di e à u  a o eu  de 
fai e, à pa ti  d u  ot l  ide ti ue à ladite a ue ue et a o eu  a sa s le o sentement dudit 

titulai e s le tio  da s le ad e d u  se i e de f e e e t su  i te et, de la pu li it  pou  des 
p oduits ou des se i es ide ti ues à eu  pou  les uels ladite a ue est e egist e, lo s ue ladite 
pu li it  e pe et pas ou pe et seule e t diffi ile e t à l i te aute o e  de sa oi  si les 
p oduits ou les se i es is s pa  l a o e p o ie e t du titulai e de la a ue ou d u e e t ep ise 

o o i ue e t li e à elui- i ou, au o t ai e, d u  tie s. 
CJUE du 8 juill. 2010, C-558/08, (Portakabin Ltd, Portakabin BV c. Primakabin BV) :  L a ti le , 
pa ag aphe , de la p e i e di e ti e / /CEE du Co seil, du  d e e , app o ha t les 
l gislatio s des États e es su  les a ues, telle ue odifi e pa  l a o d su  l Espace 

o o i ue eu op e , du  ai , doit t e i te p t  e  e se s ue le titulai e d u e a ue 
est ha ilit  à i te di e à u  a o eu  de fai e, à pa ti  d u  ot l  ide ti ue ou si ilai e à ette 
marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulai e s le tio  da s le ad e d u  
se i e de f e e e t su  i te et, de la pu li it  pou  des p oduits ou des se i es ide ti ues à 
eu  pou  les uels ladite a ue est e egist e, lo s ue ladite pu li it  e pe et pas ou pe et 

seulement diffi ile e t à l i te aute o e  de sa oi  si les p oduits ou les se i es is s pa  
l a o e p o ie e t du titulai e de la a ue ou d u e e t ep ise o o i ue e t li e à elui-ci 

ou, au o t ai e, d u  tie s. 
283

 J.àPassa,àCa a t isatio àdeàlaà o t efaço àpa à f e eàau àfo tio sàdeàlaà a ue,àlaàCou àdeà
justice sur une fausse piste, op. cit. 
284

 Cou àd appelàdeàPa isà e
 Ch., 28 mai 2008,  N

0
 07/03947. Les faits du litige sont comme suit : la 

so i t à GáLáTEEà FILM“à uià està u eà so i t à deà p odu tio à deà fil sà i atog aphi uesà deà lo gà
t ageàetàdo u e tai es,àaà op oduitàleàfil àLE“àCHORISTES, dont la commercialisation sous forme 

deà id og a esà aà d ut à leà à o to eà ;à laà so i t à GáLáTEEà FILM“à est,à pa à ailleu sà
p op i tai eà deà laà a ueà f a çaise LES CHORISTES,à d pos eà leà à a ilà à aup sà deà l'INPI,à
e egist eàsousàleàN°à / ,àpou àd sig e àdesàp oduitsàe à lassesà ,à àetà àetà ota e tà
desà assettesà ag ti ues,à id oà età lase ,à a desà id o,à id odis ues,à dis uesà opti ues,à dis uesà
opti uesà o pa ts,à dis uesà o pa tsà i te a tifs,à dis ueà i tuelà digital.à Laà so i t à GáLáTEEà FILM“à
i di ueà a oi à d ou e tà laà iseà su à leà a h à d'u àD.,à dit à pa à laà so i t à BQHL,à d sig à pa à lesà
termes LE MONDE DES CHORISTES,àetà ep oduisa tàt oisàœu esàaudio isuellesà alis esàpa àPhilippeà
‘.,ài titul esàL'O‘àDE“àáNGE“,àUNàPEUàDEàFIÈV‘Eàetà‘EJOICE,à o e ialis àe àF a eàleà ào to eà

,àdateà àla uelleàilàau aità t à ota e tàp opos à àlaà e teàsu àdi e sàsitesài te etàetàp ise,à
par ailleurs, que l'affi heà utilis eà pou à laà p o otio à età laà ou e tu eà deà eà D.à ep oduità deu à
photog aphiesà :à l'u eà ep se ta tà leà isageàdeàt oisà jeu esà ha teu s,àetà l'aut eà - la photographie 

d'u eà ho aleà su o t eà pa à u eà a de oleà au à fo esà l g e e tà a o diesà su à laquelle sont 

inscrits les termes LE MONDE DES CHORISTES,à 'estàda sà esà i o sta esà ueà laàso i t àGáLáTEEà
FILM“àaài t oduitàlaàp se teài sta eà àl'e o t eàdeàlaàso i t àBQHLàetàPhilippeà‘.àe à o t efaço à
etàe à o u e eàd lo ale/pa asitai e. 
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est réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte 

ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et 

notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs 

la provenance du produit, de sorte que le titulaire d'une marque n'est habilité 

à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet 

usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du 

produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ». 

 

116. Dans le jugement du 31 octobre 2008285, la Cour d’appel de Paris s’est 

prononcée sur la contrefaçon de la marque BźLźM. Le défendant – la 

société HAN, produisant et vendant les maquettes du voiler BELEM et 

reproduisant sur les maquettes la marque du demandeur : la Fondation 

Belem. Dans son jugement, la Cour s’est référée à la Directive en indiquant 

que l’application de l’article L. 713-2 du CPI (interprété à la lumière de 

l’article 5 de la Directive) suppose que le signe constituant la marque soit 

utilisé pour désigner des produits identiques et même simplement pour des 

produits. C’était le cas dans cette affaire parce que le signe « BELEM » était 

apposé sur l'ensemble constitué de la maquette et de son support. źnsuite, 

la Cour a repris l’opinion de la CJUź que cette apposition du signe 

caractérise une reproduction de la marque qui doit porter atteinte aux 

fonctions de cette marque et notamment à celle de garantir l'origine ou la 

qualité. 

 

D’après la Cour, le public concerné par les maquettes et modèles réduits est 

attentif à l'exactitude de la reproduction des caractéristiques du modèle 

                                                           
285

 C. A. Paris 4
e
 ch., 31 oct. 2008 N

0 / à;àl'U io à atio aleàdesà aissesàd' pa g eàdeàF a e,à
a,àpa àa teàduà à f ie à ,à faitàdo atio à à laàFo datio àBELEMàd'u à a i eà à oiles,àt ois- ts,à
a ueàd o àBELEMàai sià ueàdeà laà a ueàd o i ati eàBELEMàtelleà ueàd pos eà leà à jui à

à età guli e e tà e ou el eà depuisà sousà leà u oà  à à pou à d sig e à desà p oduitsà età
se i esà o p isàda sà lesà lassesà à à àdo tà lesàappa eilsàdeà lo o otio àpa àeauàetà lesà jouets.àLaà
so i t àHáNàoff a tà à laà e te desà a uettesà ep se ta tà leà oilie àBELEMàetàd sig esà sousà eà
o ,àelleàaà ai e e tà isàe àde eu eà etteàso i t àpa à lettre du 17 septembre 2002 de cesser la 

commercialisation de telles maquettes puis a fait effectuer une saisie- o t efaço àda sàsesàlo au àleà
à d e eà à a a tà deà l'assig e à pa à a teà duà à d e eà à e à iolatio à deà so à d oità deà

p op i t àetàe à o t efaço àdeàsaà a ue. 
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original dont la dénomination, déployée sur la coque et parfois même sur des 

fanions, est une des composantes et il percevra dès lors la reproduction du 

signe BźLźM comme une des caractéristiques nécessairement reprise et 

non pas comme un signe lui garantissant une origine ou une qualité 

particulière des maquettes en cause. Ce qui est intéressant, c’est le fait que 

la Cour ne s’est pas limitée à la fonction d’origine, mais qu’elle a également 

indiqué la fonction de garantir la qualité. źn plus, on pourrait tirer la 

conclusion que la Cour a traité toutes ces fonctions d’une même manière, ce 

qui veut dire qu’elle n’a pas donné la priorité à la fonction de garantir la 

qualité. Ce sujet va être analysé dans le chapitre suivant. 

 

117. Dans l’arrêt, rendu aussi par la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2010286, 

la Cour s’est exprimée sur la fonction essentielle de la marque ainsi que sur 

ses autres fonctions. Dans l’affaire en l’espèce, la marque PSż a été utilisée 

dans la vie des affaires pour susciter des paris concernant les matches de 

football. La Cour s’est référée expressément à l’arrêt Céline en indiquant 

« que le précise la Cour de justice des communautés européennes dans son 

arrêt du 11 septembre 2007 (C-17/06 point 27), il y a atteinte à la fonction 

d'indication d'origine de la marque lorsque le signe est utilisé par un tiers 

pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs sont 

susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou 

services en cause ». 

                                                           
286

 C.A. Paris 2
eà

ch., 2 avr. 2010, 08/14401. Les faits du litige :à Laà so i t àa o eàPá‘I“à“áINT- 

GE‘MáINà FOOTBáLLà està titulai eà deà laà a ueà e aleà « P.S.G. »,à d pos eà leà  f ie à à età
e egist eà sousà leà N°à  564 à pou à d sig e à desà ' te e ts,à o fection, linge de maison, tous 

te tilesà àsa oi àd aps,à ou e tu esàdeàlitàetàdeàta le,àjouets,àjeu àdi e s,àtousàa ti lesàdeàspo t'.àá a tà
d ou e tà ueà laàso i t àUNIBET,ào ga is eàselo à lesà loisàd'á tiguaàetàBa uda,àde e ueàlaàso i t à
GLOBAL ENTERTAINMENTàetàINTE‘NETàOPPO‘TUNITYàENTE‘TáINMENT,àai sià ueàlaàso i t àdeàd oità
gibraltarien BWIN INTERNATIONAL utilisaient les termes 'Paris Saint Germain', 'PSG' ou 'Paris SG', sur 

leurs sites de paris sportifs en ligne www.unibet.com, www.sportingbet.comet www.bwin.com pour 

lesà sultatsà deà o p titio sà deà foot allà p ofessio el,à elleà lesà aà faità assig e à e à o t efaço à deà
marque et parasitisme commercial sur le fondement des  articles L.713-2, L.713-3 du Code de la 

p op i t à i telle tuelleà età 1382 du Code civil devant le tribunal de grande instance de Paris. Par 

jugement contradictoire du 17 jui à ,àlaàt oisi eà ha e,àp e i eàse tio àdeà eàt i u alàaàdità
que lesà so i t sà INTE‘NETà OPPO‘TUNITYà ENTE‘TáINMENT,à BWINà INTE‘NáTIONáLà età UNIBET,à
de e ueà GLOBáLà ENTE‘TáINMENTà 'a aie tà o isà d'a tesà deà o t efaço à ià d'a tesà deà
pa asitis eà o e ialàauàp judi eàdeàlaàso i t àPá‘I“à“áINT-GERMAIN. 
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Ensuite, la Cour a conclu que dans l’affaire en question une telle atteinte 

serait réalisée, si l'annonce des paris ne permettait pas à l'internaute de 

déterminer si les services de pari qui lui sont proposés proviennent du 

titulaire de la marque, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ou 

d'une société économiquement liée à celle-ci, ou au contraire proviennent 

d'une entreprise tierce. Après avoir examiné les pages d’accueil des 

défendeurs, la Cour a admis que ces deux sites contiennent les 

dénominations de SPORTINżBźT et BWIN, de sorte qu'il ne peut y avoir 

méprise de la part de l'internaute sur l'origine des paris. Les dénominations 

utilisés sur les sites : PSG, Paris Saint-żermain ou Paris Sż servent à 

identifier une équipe de football pour qu’un utilisateur puisse parier un 

service des paris lui–même. 

 

źn plus, la Cour a fait remarquer qu’un tel usage dans l’affaire en l’espèce ne 

porte pas atteinte à la fonction de communication et de publicité de la 

marque dès lors que « l'utilisation qui est faite de la dénomination « PSG » 

par les intimées n'est pas associée à la promotion de leur activité de paris 

mais sert de présentation des matchs sur lesquels les paris sont organisés ». 

 

Par conséquent, le titulaire ne peut pas interdire l’usage « pour annoncer des 

rencontres sportives dans le cadre licite de paris en ligne, du sigle « PSG » 

ou des locutions « PARIS SAINT-GERMAIN » et « Paris SG » afin de 

désigner l'équipe de football ainsi dénommée ». 

 

118. J. Passa indique que la jurisprudence française n’était pas toujours si 

conséquente quant à l’appréciation de la contrefaçon287. Pour donner un 

exemple, il cite l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2009288 où 
                                                           
287

 J.àPassa,àCa a t isatio àdeàlaà o t efaço àpa à f e eàau àfo tio sàdeàlaà a ue ; La Cour de 

justice sur une fausse piste, op. cit. 
288

 C.A. Paris 2
e
, 14 oct. 2009, N

o 
 08/14401. Les fait sont les suivants :àlaàFÉDÉ‘áTIONàF‘áNÇáI“Eà

DEà TENNI“à o ga iseà desà o p titio sà età ota e t,à ha ueà a e,à lesà Cha pio atsà
internationaux de France de Roland Garros, et elle est titulaire : 

- deà laà a ueà f a çaiseà se i-figu ati eà « ‘Gà ‘OLáNDà Gá‘‘O“à »,à d pos eà leà à d e eà ,à
e ou el eàe à ,àe egist eàsousàleà u oà àen classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 

,à ,à ,à à età à età d sig a tà ota e tà « desà se i esà d' du atio à età deà di e tisse e tà ;à
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les faits du litige ressemblaient à l’affaire mentionnée ci–dessus avec Paris 

Saint-żermain. Le défendeur – UNIBET - a déclaré qu'elle n'avait pas fait 

usage de la marque à titre de marque, mais uniquement pour décrire les 

propriétés spécifiques de ses activités et que le signe a d'ailleurs été utilisé 

dans le sens usuel du langage courant, et à titre d'information, sans créer 

aucune confusion entre ses activités et celles de la Ż.Ż.T, et que la référence 

à la marque  « Roland żarros», pour indiquer la destination des paris sportifs 

proposés, était nécessaire au sens des dispositions de l'article L.713-16 du 

CPI289. 

 

Malgré le caractère spécial d’usage de la marque par l’UNIBźT, la Cour a 

considéré comme suit Ś « (1) l'usage du signe  « Roland Garros »  a dans ce 

cas pour fonction essentielle de distinguer, parmi un  ensemble des produits 

de même nature que sont les paris portant, notamment, sur des événements 

sportifs, ceux qui portent précisément sur le tournoi éponyme ; (2) le nom de 

Roland Garros, employé hors du contexte des compétitions de tennis où il 

                                                                                                                                                                                     

l'o ga isatio àdeà o ou sàetàdeà a ifestatio sàspo ti esà;àl'att i utio àdeàp i àouàdeà o pe sesà;à
la remise de t oph es,..à», 
- de la marque communautaire  « ‘OLáNDàGá‘‘O“àF‘ENCHàOPENà»,àd pos eàleà ào to eà àetà
e egist eàsousàleà u oà àe à lassesà ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à

,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à àetà àetàd signant notamment  « leàse i esàdeàjeu à le t o i uesà
fou isà à pa ti à d'u eà aseà deà do esà i fo ati ueà ouà iaà I te età ;à l'o ga isatio à deà o ou s,à
lote iesà...à», 
Cetteà f d atio ,à a a tà euà so à atte tio à atti e,à lo sà desà I te atio au à deà F a eà , qui se 

d oulaie tàduà à aiàauà àjui à ,àpa àl'o ga isatio àdeàpa isàe àlig eàpo ta tàp is e tàsu àleà
tou oiàdeà‘ola dàGa os,àa essi lesàsu àleàsiteài te etàU i et. o ,àe ploit àpa àlaàso i t àdeàd oità
maltais UNIBET. Internet Unibet.com, nom deà do ai eà se à pa à laà so i t à UNIBET,à affi haità
plusieurs passages reprenant le nom des Internationaux de France ou celui de Roland Garros, 

p se ta tà u eà pageà d'a ueilà e tio a tà :à « Pariez sur les Internationaux de France [...] Suivez 

avec attentio à etteà ou elleà jou eà desà I te atio au à deà F a e.à Pa iezà áujou d'huià su à lesà à
demi-fi alesàho esàopposa tà‘oge àF d e à àNikolaïàDa de koàetàNo akàDjoko i à à‘afaëlàNadalà
»,àu à ale d ie àdesàpa isài di ua tà:à « 070609 Samedi 15:00 Roland Garros Finale Femmes, 070610 

Di a heà : à ‘ola dà Ga osà Fi aleà Ho esà »,à età d'aut esà pagesà i titul esà :à  « Tennis - Grand 

Chelem - Roland - Garros - Pa isà spo tifsà»àouàe o eà :à  « Tennis - Grand Chelem - Doubles Roland 

Ga osà »,à  « Tennis - Grand Chelem - Roland Garros - Dames »,à  « Tennis Grand Chelem Roland 

Garros ». 
289

 L'e egist e e tàd'u eà a ueà eà faitàpasào sta leà à l'utilisatio àduà eà sig eàouàd'u àsig eà
si ilai eà o eà :à [...]à à f e eà essai eà pou à i di ue à laà desti atio à d'u à p oduità ouà d'u  

se i e,à ota e tà e à ta tà u'a essoi eà ouà pi eà d ta h e,à à o ditio à u'ilà ' à aità pasà deà
confusion dans leur origine [...] »à; 
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n'est précisément employé qu'à titre de marque, renvoie à un personnage 

emblématique de l'histoire de l'aviation et n'est susceptible d'aucun emploi 

usuel dans le langage courant pour désigner ou donner des informations sur 

des paris ; (3) la F.F.T. a déposé la marque française  « RG ROLAND 

GARROS»  notamment pour  « les services d'éducation et de 

divertissement ; l'organisation de concours et de manifestations sportives ; 

l'attribution de prix ou de récompenses ; la remise de trophées»  et la 

marque communautaire  « ROLAND GARROS FRENCH 

OPEN»  notamment pour  « le services de jeux électroniques fournis à partir 

d'une base de données informatique ou via internet ; l'organisation de 

concours, loteries »; qu'il en résulte que les services de paris en ligne 

proposés par UNIBET sous le signe  « Roland Garros » sont identiques, en 

tout cas similaires ou de même nature que ceux couverts par les marques 

invoquées ». 

 

Par conséquent, la Cour a jugé Ś « que le signe avait été utilisé à titre de 

marque dans la fonction d'individualisation des produits et services et que 

UNIBET ne pouvait tirer argument de l'absence prétendue de risque de 

confusion méritant approbation » et que « le signe Roland Garros a été 

utilisé par UNIBET pour distinguer, parmi les paris sur lesquels elle invite ses 

clients à miser, ceux qui portent sur le tournoi de Roland Garros ; que la cour 

en a déduit que le signe avait été utilisé pour désigner les produits proposés 

eux-mêmes ». 

 

119. Il faut noter tout de même que l’influence de la CJUź et son opinion 

sur la relation entre la fonction de la marque et la protection ont été 

mentionnées aussi dans la jurisprudence française postérieure.  

Les cours françaises se réfèrent directement aux arrêts rendus par la Cour 

de justice290 et reconnaissent l’atteinte à la fonction essentielle de la marque 

comme la condition nécessaire pour apprécier la contrefaçon.  

                                                           
290

 P. ex. TGI Paris, 1
er

 o t.à ,à Pla esà desà te da esà .à P o odà o e tai eà su à l a tà – 

H. F a çois,à l esse tiel,à d oità deà laà p op i t à i telle tuelle,à à o t.à à N0 
7, P.6) :à u eà so i t à

« place des tendances »à - titulai eà d u eà a ueà duà eà o à età e ploita tà u à siteà internet 
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Il reste donc à répondre à la question de savoir si l’inexistence d’infraction à 

la fonction de la marque suffit pour que l’usage de la marque d’un tiers soit 

licite. Est-il donc possible que l’atteinte aux autres fonctions que la fonction 

essentielle rende illicite l’usage de la marque d’un tiers ? Dans l’arrêt L’Oréal, 

la CJUE semble abonder dans ce sens291. Ce problème va être analysé dans 

la section suivante.  

 

120. Dans le contexte des remarques antérieures sur le droit de marque vu 

comme un droit de propriété en Żrance, il est utile de mentionner que 

l’approche française, avant l’établissement d’une ligne jurisprudentielle très 

claire de la CJUź sur la relation de la fonction de marque et la contrefaçon, 

était différente. Le changement noté par la doctrine française pourrait être 

résumé en ces termes Ś « (...) avec un tel fondement, la marque s’est d’abord 

vu reconnaître une protection extrêmement forte, peut–être trop forte 

d’ailleurs (...) qui tend, au fil du temps, à s’atténuer, grâce à des limites 

tenant à la fonction du droit de marque. À une protection quasi-absolue du 

                                                                                                                                                                                     

www.placedestendences.com sp ialis eàda sàlaà e teàdeà te e ts,àestàd out eàdeàso àa tio àe à
o t efaço àdeà a ueà àl e o t eàdeàl e seig eà« promod »àe ploita tàu àsiteài te età« place des 

styles »à pou à laà p o otio sà deà sesà te e ts.à Leà t i u alà aà jug à ueà l usageà pa à P o odà d u eà
d o i atio à o àpasàe à ueàdeàga a ti àl o igi eàdeàp oduits,à ià eàpou àd sig e àsesàse i es,à
aisàpou àide tifie àu eà« place virtuelle »àetà« le site internet uiàluiàestàd di  »à eà o stitueàpasàu à

usageà àtit eàdeà a ue,à a à etàusageà eàpo teàpasàattei teà àlaàfo tio àd ide tifi atio . 
TGI Paris, 3

eà h.,à àd .à à “o i t sàÉditio sàduà“euil,àDela hau à&àNiestle,àHa àN.àá a s,à
SGDL et syndicat natio alà deà l ditio à .à “o i t sà Googleà I ,à Googleà F a e .à Cetà a tà aà plut tà
o e à leàp o l eàd usageàdeà laà a ueà à tit eàdeà a ue,à aisà età usageà à tit eàdeà a ueà
o ligeà d utilise à laà a ueà e à fo tio à deà ga a ti à l ide tit à d o igi e.à Lesà faitsà du litige sont les 

suivants :àlaàso i t àGoogleàINC.àe ploiteàu à oteu àdeà e he heà« google »àet,àe à ,àelleàaàla à
u àp ojetàdeà f e e e tàdesàli esàsu ài te età« google  print »,ààpuisà« google book search »àouà
« google recherches de livres »à pou à laà e sio à f a çaise.à Laà so i t à Googleà a aità u is ,à sa sà
auto isatio àetàpou àlesà esoi sàdeà eàsite,àplusàd u eà e tai eàd ou agesàdo tàlesàde a deu sàso tà
titulai esàduàd oitàd auteu à;àleditàsiteà ep oduisaitàaussiàlesà a uesàsus is esàdo tà“euil est titulaire. 

Leàt i u alàaàjug à ueàl usageàd u àsig eà àtit eàdeà a ueàsupposeàu àusageàda sàlaà ieàdesàaffai esà
alis à pa à leà o t efa teu àp su àpou àd sig e à sesàp op esàp oduitsà età se i es,à e à ueàd u eà
o e ialisatio àeffe ti eàaup sàd u eà lie t leàsus epti leàdeàlaàpe e oi à o eàu eài di atio à
d o igi eàdesditsàp oduitsàouàse i es.à“elo àleàt i u al,àe àl esp e,àda sàleàse i eàe à auseàilà està
alis àau u àusageàda sàlaà ieàdesàaffai esàdesàsig esà o sid s,àles uelsà o tàpou  vocation que 

deà e seig e à l i te auteà su à l ide tit à deà l diteu à deà l ou ageà it à da sà lesà sultatsà deà saà
e he he,à pou à d sig e à u eà a ti it à d ditio à deà li esà ouà desà e ues,à deà p tà deà li esà ouà u eà
a ti it à ultu elle.àDa sàlesàfaitsàe àl esp eàlaà o t efaço à estàdo àpasà o stitu e. 
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droit de marque, la fonction d’identification a permis de restreindre la portée 

de ce droit à contours plus raisonnables, et selon nous plus satisfaisants »292. 

 

121. Traditionnellement, la jurisprudence française présentait la tendance à 

reconnaître le caractère absolu du droit de marque tout en respectant les 

principes de territorialité et de spécialité. L’appréciation de la contrefaçon 

était donc un peu « automatique ». Cette approche a été notée surtout dans 

les cas où l’usage de la marque d’autrui ne constituerait pas d’usage à titre 

de marque ou aux fins d’indiquer l’origine du produit293. Traditionnellement, 

tout usage de la marque est réservé à son titulaire. C’est la Cour de 

cassation qui s’est exprimée plusieurs fois sur la contrefaçon294. On a déjà vu 

l’arrêt « Photo Hall » dans lequel la Cour s’est prononcée sur l’absolutisme 

du droit de marque. On peut aussi mentionner l’arrêt de 1976295 contenant la 

constatation Ś « en refusant de considérer que l’adoption dans une raison 

sociale d’une dénomination proche de la marque déposée pouvait constituer 

une imitation frauduleuse de cette marque, la Cour d’appel a violé le texte 

susvisé ». 

 
122. źn Pologne, comme l’indique P. Podrecki, parmi les cas d’atteintes au 

droit de marque il faut tout d’abord énumérer ceux qui concernent une 

atteinte à la fonction d’indication de l’identité d’origine du produit296. Ce cas 

est décrit dans l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI qui correspond à l’article 5 

par. 2 sous b) de la Directive297. źn vertu de l’article 296 par. 2 point 2 de la 
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 P.àT fig à - Go ,àL i ide eàdeà laà fo tio àsu à laàpo t eàdeà laàp ote tio àdeà laà a ue,àP op .à
Industr. N

o
 10, Octobre 2010, dossier 5.  
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 Ibid. ;à L auteu à i di ueàsu toutàdes cas de reprise des marques de fabricants de cigarettes dans 
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LPI constitue une atteinte au droit de marque l’usage dans la vie de 

commerce d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa 

similitude avec la marque, et en raison de l’identité ou de la similitude des 

produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans 

l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association 

entre le signe et la marque.  

La situation décrite dans l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI concerne 

l’imitation par un tiers de la marque d’autrui. Dans le but de protéger la 

fonction essentielle de la marque, il faut indiquer aussi la disposition de 

l’article 296 par. 1 point 1 LPI (qui correspond à l’article 5 par. 1 sous a) de la 

Directive298) qui décrit la situation de la reproduction299 de la marque, donc de 

l’usage d’un signe identique à la marque antérieure pour des produits ou 

services identiques300. 

 

L’opinion selon laquelle les normes mentionnées ci-dessus protègent la 

fonction essentielle, c’est–à–dire l’indication de l’identité d’origine des 

produits, est universellement reconnue dans la doctrine polonaise301.  

Il faut quand même indiquer que, dans le cas d’une double identité des 

signes et des produits ou services, la constatation de la contrefaçon n’est 

pas liée exclusivement à l’atteinte à la fonction d’indication de l’identité 

d’origine des produits. Autrement dit, dans le cas de double identité (article 5 

par. 1 sous a) de la Directive), il suffit qu’une des fonctions de la marque soit 

atteinte. źn plus, conformément à cette disposition appropriée, il n’est pas 

nécessaire de prouver le risque de la confusion. Par contre, dans le cas 

                                                                                                                                                                                     

laà a ueàetàleàsig e,àilàe iste,àda sàl esp itàduàpu li ,àu à is ueàdeà o fusio à uià o p e dà le risque 

d asso iatio àe t eàleàsig eàetàlaà a ue. 
298

 Art. 5 par. 1 sous b) de la Directive :à .à Laà a ueà e egist eà o f eà à so à titulai eà u à d oità
e lusif.àLeàtitulai eàestàha ilit à à i te di eà àtoutàtie s,àe à l a se eàdeàso à o se te e t,àdeàfai e 

usageàda sà laà ieàdesà affai esàd u à sig eà ide ti ueà à laà a ueàpou àdesàp oduitsàouàdesà se i esà
ide ti uesà à eu àpou àles uelsà elle- iàestàe egist e. 
299

 U.à P o ińskaà d. ,à op. cit. Cf. E.à No ińska,à U.à P o ińska,à M.à duà Vall,à P a oà łas oś ià
przemysło ej,àWa sza aà . 
300

 Art. 296 par. 2 point 1) de la LPI :à o stitueàu eà o t efaço àl usageàda sàlaà ieàdesàaffai es d u à
sig eàide ti ueà àlaà a ueàpou àdesàp oduitsàouàdesàse i esàide ti uesà à eu àpou àles uelsà elle-

iàestàe egist e. 
301

 T. Szymanekà d. ,à Na usze iaà p a aà aà do a hà ie ate ial h,à Polskaà Iz aà ‘ze z ik à
Patentowych 2001. 



111 

 

prévu par l’article 5 par. 1 sous b), c’est le risque de la confusion, donc 

d’atteinte à la fonction de la marque qui doit être prouvé.  

 

 

Chapitre 2 

Les autres fonctions de la marque 
 

 

123. L’idée que la marque réalise d’autres fonctions que celle de garantir 

l’origine des produits ou services, ou de distinguer les produits ou les 

services, n’est pas une invention d’aujourd’hui. Déjà dans les années 70, J. 

Koczanowski indiquait qu’à part la fonction formelle de la marque (fonction 

de distinction) il y a des fonctions appelées par lui dérivées. L’auteur a 

souligné que ces dernières, contrairement à la fonction de distinction, ont 

une grande importance économique302.  

D’où la question qu’on pourrait se poser : est-ce que les autres fonctions de 

la marque sont des fonctions d’une importance purement économique et 

quelle est leur influence sur la portée de la protection conférée par la 

marque? 

 

Selon J. Koczanowski, les autres fonctions ne font pas partie de la catégorie 

juridique dans le sens où le fabricant ne peut pas être tenu responsable dans 

le cas où, par exemple, le produit représente une qualité pire que d’habitude. 

Par contre, il est tout à fait possible qu’un tiers porte atteinte à une des 

fonctions de la marque303. 

 

124. Si l’on prend en considération la disposition de l’article 711-1 du CPI, 

ainsi que l’article 120 de la LPI, on devrait remarquer qu’uniquement la 

fonction de distinction des produits ou des services sur le marché a été 
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qualifiée comme fonction constitutive de la marque. On peut donc douter si 

l’infraction par un tiers au cours de l’usage de la marque d’autrui à une des 

autres fonctions de la marque (autre que la fonction de garantir l’origine ou 

de distinguer) peut être reconnue comme contrefaçon. Cependant, l’opinion 

de la CJUź présentée dans le chapitre précédent semble ne pas laisser de 

doutes que la réponse à ce problème est positive.  

Cependant, on peut citer l’opinion qui était exprimée au moment où la loi du 

31 janvier 1985 sur les marques était encore en vigueur et selon laquelle la 

protection des autres fonctions, hormis la fonction de garantir l’identité 

d’origine, peut être assurée par la loi portant sur la lutte contre la 

concurrence déloyale304. Par conséquent, la loi sur la propriété industrielle 

garantit la protection de la fonction essentielle de la marque305. 

 

125. Par contre, il faut noter que le considérant 10 de la Directive annonce 

que « la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est 

notamment de garantir la fonction d'origine de la marque ». L’utilisation du 

terme « notamment » suggère que la fonction de garantir l’origine n’est pas 

une fonction unique mais primordiale. Cependant, l’art. 2 de la Directive, tout 

comme les législations nationales mentionnées ci-dessus, affirment 

clairement qu’un signe peut être considéré comme marque à condition qu‘un 

tel signe soit susceptible de distinguer les produits ou les services d'une 

entreprise de ceux d'autres entreprises. En rapport avec les dispositions des 

textes législatifs, la question de la valeur juridique des autres fonctions 

montre une grande importance. C’est aussi l’OHMI selon lequel bien que la 

fonction d’origine ne soit pas la seule fonction d’une marque elle reste la 

fonction primordiale. Les autres fonctions jouent un rôle secondaire306. 

 

                                                           
304

 “u toutàl a ti leà àdeàlaàloiàduà àa .à àpo ta tàsu àlaàlutteà o t eàlaà o u e eàd lo aleàe à
vertu de laquelle est aussiàa teàdeà o u e eàd lo aleà leàpa asitis eàetà lesàa tio sàdeà ui eà à laà
e o eàd u àaut eàe t ep e eu .à 

305
 T.à“z a ekà d. ,àop. cit. 

306
 OHMI, 1

e
 chambre rec. No R436/1999-1, 14 sept. 2000. 



113 

 

126. Prenant en considération les remarques présentées ci–dessus, on 

pourrait risquer la thèse que la capacité de distinguer des produits sur le 

marché est le seul élément constitutif d’une marque. Autrement dit, un signe 

qui n’est pas susceptible d’être distingué des produits ou des services sur le 

marché ne peut pas être qualifié comme une marque en vertu des lois 

appropriées. Néanmoins, il n’est pas obligé pour une marque qu’elle 

fournisse les autres fonctions – par exemple celle de garantir la qualité des 

produits ou la fonction publicitaire. D`où, l’absence de ces autres fonctions 

dans les dispositions concernant les éléments constitutifs de la marque. 

Cette opinion est aussi présentée dans la doctrine polonaise ; on définit la 

marque comme un bien immatériel qui fournit la fonction de distinction. La 

marque peut fournir d’autres fonctions, mais elle n’est pas obligée de les 

fournir307. Cependant, si la marque fournit ces autres fonctions, elles doivent 

être protégées au même niveau que la fonction de distinguer les produits. 

Cette thèse a trouvé la confirmation dans la jurisprudence de la CJUź.  

 

127. J. Koczanowski affirme aussi que la réalisation correcte des autres 

fonctions de la marque dépend de l’assurance de la protection de la fonction 

de distinction308. Un problème très intéressant à explorer, c’est notamment le 

lien entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions. 

Autrement dit, il est nécessaire de découvrir quelle est l’impact de la fonction 

de distinction sur les autres fonctions de la marque. 

 

128. La question concernant l’importance et l’application des autres 

fonctions de la marque est aussi intéressante du point de vue des 

dispositions du Traité. Comme le Traité établit le principe de la libre 

circulation des marchandises, les droits de la propriété intellectuelle restent 

en opposition à ce principe en constituant une exception. Alors le problème 

de la relation entre l’article 30 du Traité (prohibition d’imposer aux États 

membres des mesures restrictives à l’importation et toutes mesures d’effet 
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équivalent) et l’article 36 (exception aux interdictions ou restrictions 

d’importation justifiées par des raisons de protection de la propriété 

industrielle et commerciale) reste tout à fait actuel. De plus, il est à savoir 

que les autres fonctions de la marque s’inscrivent dans cette exception 

admise par le Traité ou la dépassent. 

 

129. Dans la jurisprudence administrative polonaise, on peut trouver 

l’opinion suivante sur les fonctions de la marque – essentielles et dérivées : 

« la fonction primordiale de la marque c’est, sans doute, la fonction d’indiquer 

l’origine du produit, c’est–à–dire la fonction de distinguer (...) Grâce au fait 

que l’usage de la marque (vente de produits, publicité) fait naitre chez les 

consommateurs des associations appropriées concernant la qualité des 

produits – la marque fournit aussi la fonction de garantir la qualité. Ensuite, 

dans tous les cas où la marque s’est bien installée dans la conscience des 

consommateurs (dans le sens positif), elle attire l’attention du consommateur 

chaque fois qu’il voit le produit – la marque remplit aussi une fonction 

publicitaire »309. 

 

Il reste donc à présenter les autres fonctions que la marque peut fournir. Tout 

d’abord, on va analyser la fonction publicitaire (Section 1), ensuite la fonction 

de garantir la qualité (Section 2) et enfin la fonction de protection des 

investissements (Section 3).  

 

 

Section 1. La fonction publicitaire 

 

130. La marque fournit une fonction publicitaire, si elle incite les clients à 

acheter les produits désignés par elle310. On souligne que ce problème a 

deux aspects : (1) le premier, c’est une capacité potentielle de la marque 

d’attirer la clientèle – elle est de courte durée et elle est facile à utiliser dans 
                                                           
309
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la communication ś (2) le deuxième, c’est une réalité pratique – ou cours de 

la circulation sur le marché, la marque renforce la position d’un produit sur ce 

marché et elle attire les consommateurs311. 

 

131. La fonction publicitaire, c’est l’une des fonctions possible à se réaliser 

lorsque la marque fonctionne sur le marché. C’est l’ensemble des activités 

(publicité, actions promotionnelles, etc.) du titulaire susceptibles de doter la 

marque d’une force d’attraction pour la clientèle. Parfois, il est possible 

qu’une nouvelle marque, qui est originale et bien préparée du point de vue 

marketing, puisse attirer la clientèle toute de suite. Dans ce cas, on pourrait 

parler de la capacité autonome de la publicité de la marque312. Néanmoins, 

cela constitue plutôt une exception qu‘une règle et ne s’applique qu’aux 

marques « fortes ». La plupart des opinions concordent que cette fonction 

peut être réalisée par les marques qui fonctionnent sur le marché et sont 

déjà devenues support des informations positives sur les produits313.  

Comme ce sont la valeur et la renommée de la marque renommée qui sont 

primordiales pour l’image de la marque, la fonction publicitaire revêt une 

grande signification pour les marques renommées314. Une marque 

renommée315 fournit une fonction publicitaire grâce aux associations positives 

de la marque parmi les consommateurs et grâce à l’image de la marque qui 

va être décrite ci–dessous. La marque renommée évoque pour le 

consommateur luxe, bonne qualité, prestige, etc.316. C’est aussi la 

jurisprudence nationale et communautaire qui constituent les conditions de 

qualification d’une marque comme renommée317. 

                                                           

 
311

 Ibid. 
312

 Ibid. 
313

 R. Skubisz, Znaki towarowe – Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, op. cit. 
314

 I.àWisz ie ska,à) akiàto a o eà àp a ieà łas oś iàp ze sło ej,àPPHàg udzieńà . 
315

 L e p essio à« a ueà e o e »à està pasàp ise.à Da sà laàdo t i eàpolo aise,à o àp e dàe à
co sid atio à deu à aspe tsà desà a uesà e o es : (1) la connaissance de la marque par la 

plupa tàdesà o so ateu sàetà àdesàasso iatio sàpositi esà àl ga dàdeàlaà a ue.à 
316

 R. Skubisz, Znaki towarowe – Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, op. cit. 
317

 P. e .àC“á,à ào t.à à IIàG“Kà / ,à laà e o eàdeà laà a ueàestà li eàa e à l opi io à su à
etteà a ueàpa iàlesà o so ateu s,à eà estàdo àpasà ueàleà sultatàdeàlaàsi pleà o aissa eà
deà laà a ueà su à leà a h .à Laà e o e,à està leà sultatà desà a ti it sà e t ep isesà pa à leà
titulaire, o eàlaàpu li it . Ilà àaàplusieu sà l e tsà uiàd ide tàdeà eà u u eà a ueà e o eà



116 

 

 

132. L’histoire de la fonction publicitaire est plus longue que nous ne 

l’imaginons. On trouve une juridiction allemande de 1927 concernant la 

marque « ISAY » selon laquelle les conditions suivantes peuvent décider de 

la valeur publicitaire de la marque Ś (1) idée appropriée, idée de la marque et 

de sa forme - ces éléments ont pour but de créer une association parmi les 

consommateurs et de les inciter à acheter un produit ; (2) lien existant entre 

la marque et le produit ś (3) publicité postérieure sur l’usage de la marque318. 

 

133. Déjà dans les années 60 du XXe siècle, cette fonction a été reconnue 

dans la doctrine polonaise par J. Koczanowski. Selon lui, cette fonction 

consiste en la possibilité de profiter de la marque comme d’un moyen de 

publicité et « l’instrument de diriger les processus de la production et de la 

distribution »319. L’auteur indique aussi que cette fonction est fortement liée 

avec la fonction de distinction, ce qui signifie que plus la marque est 

susceptible de distinguer (plus la marque est forte), plus elle est susceptible 

de remplir une fonction de publicité parce qu’elle va mieux attirer la clientèle 

ou va être mieux mémorisée par les consommateurs.  

 

134. Il faut mentionner que l’ensemble des activités du titulaire ayant pour 

but de promouvoir la marque et d’attirer la clientèle peuvent aboutir à la 

création de « l’image de la marque » comme une catégorie économique. 

« L’image de la marque » (ang. brand image) signifie l’ensemble des 

associations, informations, opinions, attentes à l’égard de la marque qui s’est 

formé dans la conscience des consommateurs320. Par conséquent, une 

image de la marque qui reflète une bonne opinion, des associations positives 

sur la marque et attire la clientèle pourrait constituer un élément autonome 

dans l’entreprise et avoir un impact sur la valeur de la marque. 
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J. Koczanowski a déjà noté la nécessité de la protection de la fonction 

publicitaire. Il a remarqué aussi les approches qui peuvent être prises en 

considération et qui ont été mentionnés auparavant. De deux choses l’une : 

soit la fonction publicitaire jouit d‘une protection autonome, indépendante de 

la fonction de garantir l’identité d’origine, soit elle pourrait être protégée avec 

la fonction essentielle de la marque. L’auteur a exprimé l’opinion selon 

laquelle la protection devrait être attribuée indépendamment de la fonction de 

distinction321. 

 

135. Il faut noter quand même que la fonction publicitaire a été exprimée 

dans l’article 154 de la LPI en vertu duquel l’usage de la marque consiste en 

particulier à : 1) apposer le signe sur les produits ou sur leur 

conditionnement, offrir les produits, les mettre dans le commerce ou les 

détenir à ces fins, offrir ou fournir des services sous le signe, importer ou 

exporter les produits sous le signe ; (2) utiliser le signe sur les papiers 

d’affaires ś (3) utiliser le signe dans le but de la publicité322. Cet article 

énumère les actions que le titulaire peut entreprendre par rapport à sa 

marque323. Il faut souligner que le catalogue énuméré dans l’article 154 de la 

LPI n’est pas fermé. Cela veut dire qu’il contient des exemples des droits 

conférés au titulaire et ne les limite pas aux actions mentionnées dans cet 

article324. C’est la jurisprudence polonaise qui qualifie aussi les actions 

entreprises par le titulaire sous forme d’usage de la marque en vertu de 

l’article 154 de la LPI325. 
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136. Cette disposition est particulièrement intéressante par rapport aux 

régulations françaises. Dans le CPI, il n’y a pas d’article qui correspond à 

l’article 154 de la LPI. Pour ce qui est du droit conféré par l’enregistrement de 

la marque, on peut s’adresser à l’article L.713-1 du CPI en vertu duquel 

l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur 

cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.  

Selon nous, cette différence est encore un exemple de ce que les ordres 

juridiques polonais et français traitent l’étendue du droit de marque d’une 

manière différente.  

L’article 153 de la LPI décrit le droit exclusif d’usage de la marque qui est 

conféré à un titulaire suite à l’enregistrement. źnsuite, l’article 154 de la LPI 

énumère, à titre d’exemple, les actions possibles qui peuvent être qualifiées 

comme d’usage de la marque. Le droit français se réfère au droit de la 

propriété sur la marque. Puisque la propriété est décrite comme un droit 

réel326, absolu327, perpétuel328, l’énumération des exemples des activités 

possibles à entreprendre semble inutile. D’où, l’étendue du droit de marque 

est traité par le CPI d’une façon très générale et il est basé sur le droit de 

propriété.  

 

137. L’usage de la marque dans sa fonction publicitaire est exprimé aussi 

dans l’article 5 par. 3 de la Directive. La Directive, bien qu’elle reflète la 

disposition de l’article 154 de la LPI, exprime les actions liées à la marque 

d’une manière différente que la loi polonaise. L’article 154 de la LPI contient 

la sphère positive du droit de marque et énumère les exemples des activités 

qui peuvent être qualifiées comme usage de la marque. L’article 5 par. 3 

traite ces actions d’une façon négative, cela veut dire qu’il énumère les 
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activités qui peuvent être interdites par le titulaire. Il peut notamment être 

interdit Ś (1) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 

(2) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à 

ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ś (3) d’importer ou 

d’exporter les produits sous le signe ś (4) d’utiliser le signe sur les papiers 

d’affaires et la publicité.  

 

źn résumé, la fonction publicitaire, soit l’usage de la marque dans la 

publicité, a été reconnue aussi au niveau communautaire. En plus, la 

Directive déclare expressis verbis que l’usage de la marque dans la publicité 

peut être interdit par le titulaire.  
 

On trouve aussi des opinions selon lesquelles la fonction de la publicité c’est 

le deuxième côté de la fonction de garantir la qualité. Tandis que la fonction 

de garantir la qualité se concentre sur les intérêts des consommateurs, la 

fonction de la publicité concerne les intérêts du titulaire329. 

 

 

Section 2. La fonction de garantie de la qualité 

 

138. Selon le dictionnaire Larousse, le terme « qualité » signifie : (1) ce qui 

rend quelque chose supérieur à la moyenne, (2) chacun des aspects positifs 

de quelque chose qui font qu'il correspond au mieux à ce qu'on en attend. 

 

La définition qui fonctionne dans le langage du marketing est 

particulièrement intéressante et très utile par rapport au sujet de cette 

section ś La qualité : « un produit ou service de qualité est un produit dont les 

caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou 

implicites des consommateurs» .La qualité est donc une notion relative, 

basée sur le besoin330.  
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źn conséquence, il existe une définition objective de la qualité ainsi qu’une 

définition subjective. Selon cette dernière, la qualité est toujours liée avec les 

attentes et les besoins du client. Prenant en considération la matière de ce 

chapitre, c’est l’approche subjective de la qualité - déterminée aussi comme 

qualité du point de vue de l’utilisateur du produit - qui est un postulat adressé 

au fabricant331. Dans ce sens, la qualité est toujours en rapport avec les 

attentes du consommateur. 

 

139. Il reste à savoir quels attributs du produit vont être considérés pour 

déterminer sa qualité. Parmi eux, on peut mentionner Ś (1) fonctionnalité, (2) 

durabilité, (3) esthétique, (4) valeurs gustatives, valeurs nutritives, etc.332. 

Par rapport aux marques, le schéma est le suivant : le consommateur a des 

besoins et des attentes déterminés à l’égard du produit, la marque reflète ces 

attentes et besoins et symbolise pour le consommateur l’ensemble de ces 

attributs. Par conséquent, la marque garantit au consommateur que le 

produit possède ces attributs333. 

 

140. La doctrine polonaise est d’accord pour dire que la fonction de la 

garantie ne peut pas être considérée comme la garantie indiquée dans le 

code civil334. źn vertu du droit civil, l’idée de la garantie c’est la responsabilité 

du garant pour les défauts physiques de la chose vendue pendant la durée 

de la garantie. En France, cette opinion est aussi soutenue ś la marque n’est 

pas une garantie juridique de la qualité du produit335. Tous les deux ordres 

juridiques prévoient une exception à cette règle – ce sont les marques 

collectives de certification336.  
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D’après Ż. K. Beier, « la fonction de qualité (ou de garantie) n’est que dérivée 

de la fonction de garantie de provenance. Sa seule signification est que, pour 

les consommateurs, une même provenance implique souvent une qualité 

constante du produit de marque. Toutefois, cette attente n’est pas protégée 

par le droit des marques. La protection contre les fraudes en matière de 

qualité est l’affaire du droit de la concurrence déloyale ou du droit pénal »337. 

On peut trouver aussi des opinions très directes selon lesquelles la marque 

en droit français n’a pas pour rôle de contrôler l’origine ou la qualité des 

produits ou des services338.  

 

141. La compréhension du terme « fonction de garantie » a changé et 

évolué, sans doute, avec le temps. J. Koczanowski a repris la définition 

exprimée dans la doctrine allemande339 et a indiqué que la fonction de 

garantie c’est la capacité de la marque à « forcer » le fabricant d’un produit 

marqué d’assurer et de maintenir la qualité de ses produits au même 

niveau340. Selon cette opinion, la réalisation de cette fonction est possible, 

lorsque le fabricant tient à conserver une bonne opinion du public sur la 

marque.  

 

La fonction de garantie est appelée aussi dans la doctrine polonaise fonction 

de qualité. Selon R. Skubisz, la fonction de qualité sert à informer les 

consommateurs de la qualité du produit marqué. źn résultat, le 

consommateur reçoit par l´intermédiaire de la marque l’information que tous 

les produits signés par cette marque représentent le même niveau d’attributs 

de la qualité341. Par conséquent, le consommateur est conscient du fait que 

les produits signés, dont l’origine est la même, sont de haute qualité. Dans 

ce sens, la fonction de la qualité est liée indissolublement avec la 

provenance des produits. Cette dernière constatation confirme l’opinion selon 
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laquelle la fonction de la qualité est une fonction dérivée de celle d’indiquer 

l’origine du produit, parce que c’est la même provenance des produits signés 

qui garantit la qualité attendue par le consommateur342. 

 

Il est aussi utile de noter que les consommateurs jouent un rôle primordial 

compte tenu de la fonction de garantie. Ce sont leurs attentes qui sont 

satisfaites par le produit désigné par la marque. C’est donc grâce aux 

consommateurs que le goodwill343 du titulaire, entendu comme l’ensemble 

des attentes et des options des consommateurs sur le produit désigné par 

une marque, peut se produire344. 

 

Il faut indiquer, comme on le souligne souvent dans la littérature polonaise du 

sujet, que la fonction de la qualité est particulièrement importante par rapport 

aux marques renommées. Dans le cas de ce type de marques, une liaison 

avec ses attributs de la qualité est primordiale345. źn référence aux marques 

renommées, on peut se demander si la fonction de qualité ne concerne que 

les marques qui jouissent d’une réputation ou, peut–être, les marques 

« normales » peuvent aussi fournir cette fonction ? Considérant l’idée 

mentionnée ci-dessus, selon laquelle la fonction de la qualité signifie que la 

marque représente une certaine qualité attendue par le consommateur, on 

peut argumenter que chaque marque qui remplit certaines conditions peut 

garantir au consommateur la qualité des produits signés.  

Dans mon opinion, c’est la relativité de la qualité reflétant les attentes et les 

besoins du client qui rend possible aux marques, pas nécessairement 

renommées, de fournir la fonction de qualité. Néanmoins, il faut signaler que 

dans la littérature polonaise il n’y a pas de réponse exacte à cette question. 

Par contre, certaines conditions doivent être réunies pour que la marque 

puisse garantir aussi la qualité des produits. Ces conditions concernent tout 

d’abord le temps de la présence de la marque sur le marché. On souligne 
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que la possibilité pour la marque de garantir la qualité d’un produit exige tout 

un ensemble des activités appropriées de la part du fabricant au cours d’une 

période de temps346.     

 

Pour ce qui est de la fonction de garantie, on pourrait aussi se poser la 

question de savoir dans quel moment il y a besoin de protéger cette 

fonction ? Il y a une opinion selon laquelle ce besoin apparaît dans le cas 

d’atteinte au droit de marque (contrefaçon). Lorsqu’un tiers commence à 

introduire sur le marché des produits contrefaits qui sont d’une qualité 

inférieure, cela cause au titulaire des dommages en image et goodwill. Cette 

circonstance peut avoir une signification devant la cour dans une affaire 

concernant la contrefaçon347. 

 

Dans la doctrine française, la référence à la fonction de garantie comme une 

fonction dérivée est omniprésente. Cette fonction est aussi appelée 

indirecte348.  

 

142. Il faut souligner le rôle de la CJUź dans la reconnaissance de 

nouvelles fonctions de la marque hormis la fonction essentielle. Déjà dans 

l’arrêt mentionné auparavant (du 12 novembre 2002, Arsenal Żootball Club 

206/01), la cour a constaté que le droit exclusif prévu à l’article 5 par. 1 sous 

a) de la Directive permet d’assurer que la marque puisse remplir ses 

fonctions propres et que, dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux 

cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte, ou est 

susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque. 

 

143. Comme l’a indiqué la CJUź dans l’arrêt de 18 juin 2009 (affaire C-

487/07, L’Oréal c. Bellure), parmi ces fonctions figurent non seulement la 

fonction essentielle de la marque, qui est celle de garantir aux 
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consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les 

autres fonctions de celle-là, comme notamment celle consistant à garantir la 

qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, 

d’investissement ou de publicité349. 

 

Dans l’affaire résultant de la prononciation de l’arrêt mentionné ci–dessus, un 

tiers a fait - sans autorisation - usage des marques enregistrées dans les 

tableaux de concordance des parfums qui ont pour but d’informer quels 

parfums de Bellure correspondent à des parfums de tiers. Cet usage n’avait 

pas pour objet ou effet de créer un risque de confusion parmi les 

consommateurs et il n’a donc pas porté atteinte à la fonction essentielle – 

garantie de l’identité d’origine. La CJUE, sans donner la définition des autres 

fonctions, n’a constaté que cet usage porte atteinte au moins à l’une d’entre 

elles.  

 

À l’occasion de cet arrêt, il est loisible de se poser la question déjà 

mentionnée au début de ce chapitre. Il s’agit de savoir comment sont 

protégées les autres fonctions de la marque, hormis la fonction de garantir 

l’identité d’origine. Autrement dit, est-ce que l’atteinte aux autres fonctions 

peut avoir lieu, si la fonction essentielle de la marque, soit la fonction de 

garantir l’identité d’origine du produit, n’est pas enfreinte ? źst-ce qu’il est 

possible aussi d’accepter l’approche selon laquelle, comme les autres 

fonctions de la marque ont un caractère secondaire, dérivé par rapport à la 

fonction essentielle, elles ne peuvent pas être protégées de façon autonome. 

Prenant en considération l’arrêt dans l’affaire L’Oréal c. Bellure, on pourrait 

constater que la protection des autres fonctions est bien indépendante de la 

protection de la fonction essentielle.  

 

Sur ce problème ayant trait à la fonction de qualité exprimée dans cet arrêt, 

J. Passa s’est prononcé comme suit Ś « Il est absolument évident que la 

marque n’exerce aucune fonction, autonome, de garantie de qualité ; si elle 

exerce cette fonction, ce n’est à la rigueur qu’en fait, à travers la fonction de 
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garantie de l’identité d’origine, la constance de la provenance garantissant, 

en principe, néanmoins pas nécessairement - une constance de qualité. Si la 

fonction de qualité constitue un aspect ou démembrement de la fonction de 

garantie de l’identité d’origine, comme le fait au demeurant apparaître très 

clairement la jurisprudence de la Cour sur le reconditionnement des produits 

marqués, pharmaceutiques en particulier, pourquoi l’avoir distinguée de cette 

fonction en lui reconnaissant une autonomie ? Au reste, la Cour qualifie de 

fonction essentielle la seule fonction de l’identité d’origine. Faut–il en déduire 

que les autres fonctions sont secondaires parce qu’elles en découlent ? »350. 

 

Afin d’essayer de répondre à la question posée ci–dessus, on pourrait suivre 

les observations de J. Passa sur la différence entre l’application de l’article 5  

par. 1 a) et l’article 5 par. 1 b) de la Directive351. L’article 5 par. 1 a) de la 

Directive est applicable en cas d’usage par un tiers d’un signe identique à la 

marque pour des produits ou services identiques. L’article 5 par. 1 b) est 

applicable lorsqu’il existe entre les marques, produits ou services la similarité 

qui peut causer un risque de confusion dans l’esprit du public qui comprend 

le risque d’association entre le signe et la marque. Dans le cas d’identité des 

marques et des produits ou des services, la protection ne dépend pas de 

l’existence d’un risque de confusion, il suffit tout simplement que les marques 

ainsi que les produits ou les services soient identiques352. 

 

À propos des dispositions de l’article 5, la CJCź, dans l’arrêt L’Oréal c. 

Bellure, a dit que « la protection conférée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), 

de la directive 89/104 est ainsi plus étendue que celle prévue au même 

article 5, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l’existence d’un 

risque de confusion et donc la possibilité d’une atteinte à la fonction 

essentielle de la marque (...). En effet, en vertu du dixième considérant de la 

directive 89/104, la protection conférée par la marque enregistrée est 
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absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou 

services, alors que, en cas de similitude entre la marque et le signe, ainsi 

qu’entre les produits ou services, le risque de confusion constitue la condition 

spécifique de la protection »353. Cette opinion a été complétée par l’arrêt 

Google354 en vertu duquel « (...) [en vertu des] articles 5, paragraphe 1, sous 

a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, 

où l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des 

produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est 

enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-

ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il 

s’agisse de la fonction d’indication d’origine ou de l’une des autres 

fonctions. »355. 

 

Par conséquent, prenant en considération les observations de la CJUź 

exprimées dans ces deux arrêts, on constate que, dans le cas prévu par 

l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive, l’atteinte à l’une des fonctions de la 

marque suffit pour que le titulaire interdise cet usage, tandis que l’article 5 

par. 1 sous b) de la Directive oblige tout d’abord à ce que la fonction de la 

garantie de l’identité d’origine soit enfreinte356.   

 

144. En ce qui concerne la protection des autres fonctions de la marque, 

c’est aussi la jurisprudence nationale qui se prononce. En regard avec la 

Pologne, on pourrait rappeler l’arrêt de la CA de Wrocław357 dans lequel la 

Cour a jugé la contrefaçon de la marque qui jouit de la renommée décrite 

dans l’article 296 par. 2 point 3 de la LPI358. La Cour a constaté que, à la 
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différence des marques qui ne jouissent pas d’une renommée, l’application 

de l’article 296 par. 3 point 3 de la LPI ne dépendait pas de l’occurrence du 

risque de la confusion, mais qu’il suffisait seulement qu’il y eût possibilité 

d’association de la marque postérieure avec la marque renommée. źnsuite, 

la Cour a confirmé que la protection de la marque qui jouit d’une renommée, 

dépassait la limite de la spécialisation. Dans ce cas–là, l’objet de la 

protection ce sont les fonctions publicitaires et celles consistant à garantir la 

qualité et non pas la fonction de garantir l’identité d’origine (de distinction). 

Prenant en considération l’opinion exprimée par la CA de Wrocław dans 

l’arrêt en question, les fonctions publicitaires et de garantie de la qualité sont 

protégées indépendamment de la fonction de l’indication d’origine dans le 

cas de la marque renommée. źn plus, dans le cas des marques renommées, 

ce sont justement les fonctions ci-dessus qui sont spécialement protégées 

par la loi et, partant, la reconnaissance de la contrefaçon ne dépend pas de 

l’atteinte à la fonction de garantir l’identité d’origine du produit.  

 

 

Section 3. La fonction de protection des investissements 

 

 

145. La fonction d’investissement de la marque consiste à employer la 

marque dans le but d’acquérir ou de conserver une réputation susceptible 

d’attirer ou de fidéliser des consommateurs359. 

 

146. Sans doute, c’est notamment dans l’arrêt L’Oréal c. Bellure360 que la 

CJUź a essayé de préciser quelles sont les fonctions, hors celle essentielle 

de la marque, qui méritent la protection. Dans les arrêts précédents, la Cour 

a mentionné d’autres fonctions de la marque, mais elle n’a pas tenté de les 
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énumérer361. Dans l’arrêt en l’espèce (point 51), la Cour s’est opposée à 

l’opinion de M. Jacobs et ses remarques présentées déjà dans l’affaire 

Dior362 : « bien que la Cour ait toujours souligné que les marques ont pour 

rôle d’indiquer l’origine des produits […], elle n’a pas voulu dire que les droits 

de marque ne peuvent être invoqués que pour préserver cette seule 

fonction», elle s’est référée à d’autres fonctions possibles de la marque, 

estimant d’ailleurs qu’elles faisaient partie intégrante ou, en tout cas, 

dérivaient de cette fonction essentielle : la « fonction de qualité » attachée à 

la marque, en tant que celle-ci « symbolise les qualités que les 

consommateurs associent à certains produits et services » et garantit « que 

les produits ou les services soient à la mesure des attentes », et des 

« fonctions de ‘communication’, d’investissement ou de publicité », lesquelles 

« découlent du fait que les investissements faits pour promouvoir un produit 

sont organisés autour de la marque » et ont donc « une valeur digne de 

protection en tant que telle, même en l’absence d’abus consistant à 

dénaturer l’origine ou la qualité ». 

 

147. Malheureusement, dans l’affaire L’Oréal, la CJUź n’a pas développé 

la question d’atteinte à la fonction d’investissement ni les circonstances dans 

lesquelles ladite atteinte pourrait prendre place. Cet aspect a été abordé par 

le jugement postérieur de la Cour de justice du 2011 dans l’affaire 

Interflora363. 

źn vertu de cet arrêt, la fonction d’investissement consacre les efforts du 

titulaire pour « acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer ou 

de fidéliser des consommateurs ». źnsuite, d’après la Cour, la fonction 

d’investissement « peut présenter un chevauchement avec la fonction de 

publicité ».  

Ce qu’il y a d’important, c’est le fait que la Cour ne limite pas cette fonction à 

la publicité, car elle admet que « l’emploi de la marque pour acquérir ou 
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conserver une réputation, s’effectue non seulement au moyen de la publicité, 

mais également au moyen de diverses techniques commerciales ». 

 

La Cour a constaté qu’un tiers porte atteinte à cette fonction dans le cas où il 

« gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque 

pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser 

des consommateurs ». 
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PARTIE II 

 

La propriété : une qualification contestable au 

vu de l’exclusivité limitée à certains usages de 
la marque 
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162. Si la thèse de la partie précédente peut être déterminée de telle sorte 

que l’atteinte au droit de marque suppose l’atteinte à une des fonctions de la 

marque, on peut, dans cette partie, avancer que l’atteinte au droit de marque 

suppose l’usage spécifié de la marque d’autrui par un tiers. 

Autrement dit, l’objet de cette partie est d’analyser si un quelconque usage 

de la marque d’autrui constitue un acte de contrefaçon ou si cet usage doit 

plutôt avoir un caractère spécial, soit un but spécial, pour être qualifié 

d’atteinte au droit exclusif du titulaire (chapitre 1). 

Bien évidemment, les questions des fonctions de la marque et de l’usage de 

la marque sont très liées et il est impossible d’analyser l’usage de la marque 

sans se référer à ses fonctions.  

 

163. La plupart des auteurs de la doctrine polonaise considèrent que le fait 

que le droit de marque est un droit limité dans le temps et limité 

géographiquement, constituerait la preuve que ce n’est pas un droit absolu. 

źn plus, la doctrine affirme aussi que la marque n’existe pas en tant que 

telle, mais qu’elle est toujours relative aux produits ou services qu’elle 

désigne. Aussi convient-il d’envisager les principes de spécialité et de 

territorialité pour montrer comment ils limitent le droit sur la marque (chapitre 

2). Dans ce contexte, il est nécessaire de souligner que la protection 

conférée au titulaire en cas de similitude entre signes et produits ou services 

se restreint au risque de confusion. C’est alors la fonction de garantir l’origine 

(distinction) qui est protégée dans le cas de l’imitation. Il est donc utile 

d’envisager les conditions d’atteinte au droit de marque dans le cas de la 

reproduction. 

Le principe de spécialité ne s’applique pas aux marques renommées. Aussi 

est-il est utile d’établir les frontières de la protection élargie dans le cas de la 

marque renommée. Comme toute exception au principe, elle doit être 

interprétée d’une manière stricte pour ne pas dépasser la protection prévue 

par le législateur. Pour les besoins de cette analyse, il faudra présenter la 

définition de la marque renommée. źnsuite, ce sont les modalités concernant 

la protection de la marque renommée qui devront être envisagées. Cela 
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inclut tout d’abord les modalités concernant le niveau de la similitude entre 

les signes et les modalités concernant les critères d’atteinte au droit sur la 

marque renommée. 

 

164. Il faut noter que les limites au droit de marque ont une nature et une 

provenance variées (Chapitre 3). Le but de cette partie de l’étude est de 

présenter une sélection, un choix, des autres limites instituées à la protection 

de la marque.  

Comme le droit de marque s’inscrit dans un système juridique plus vaste, les 

limites du droit exclusif du titulaire peuvent provenir des autres branches du 

droit. À titre d’exemple, la liberté d’expression a sans doute influencé le droit 

des marques. Il est donc utile d’envisager comment le droit des marques 

peut être influencé par le principe de liberté d’expression et, plus 

particulièrement, indiquer des cas d’usage de la marque à des fins de 

parodie et de polémique. C’est avant tout la jurisprudence qui a établi les 

règles de licéité d’usage de la marque sur la base du principe de la liberté 

d’expression. 

Un autre exemple de la limitation du droit des marques est l’institution de la 

publicité comparative. Cette limite dépasse aussi la régulation spécifique du 

droit des marques- lorsque la publicité comparative fait l’objet de la 

législation communautaire. Au niveau national, la publicité comparative est 

réglée hors dispositions de la CPI ou de la LPI. Certains auteurs, surtout les 

représentants de la doctrine française, indiquent la publicité comparative 

comme un risque sérieux d’une limitation excessive du droit des marques. À 

cet égard, il faudra envisager la jurisprudence de la CJUź qui établit les 

règles concernant la licéité d’usage de la marque d’autrui dans la publicité 

comparative. Deux affaires semblent notamment être d’une grande 

importance ś l’affaire O2 Holdings c. Hutchison 3ż et l’affaire L’Oréal SA c. 

Bellure NV. 

Le dernier exemple de limitation du droit de marque prévu dans cette partie 

tient aux propres au droit polonais. źn prenant en considération la valeur 

comparative de cette étude, il nous semble intéressant de présenter les 
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dispositions de la loi sur la propriété industrielle qui constituent la limitation 

au droit de marque.  

 

 

Chapitre 1 

 

 L’exigence d’un usage à titre de marque 

 

 

165. Tout d’abord, étant donné le sujet de ce chapitre, il faut se poser une 

question importante– qu’est-ce que cela veut dire « usage d’une marque à 

titre de marque » ? 

La réponse se trouve dans la formulation de la fonction essentielle de la 

marque qu’est la fonction de distinction (garantir l’origine)364. En vertu de 

l’article 120 de la LPI, peut constituer une marque tout signe représenté 

d’une matière graphique, lorsqu’un tel signe est susceptible de distinguer les 

produits d’une entreprise des produits d’une autre entreprise. Conformément 

à l’article 711-1 du CPI, la marque de fabrique, de commerce ou de service 

est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 

produits ou services d’une personne physique ou morale.  

Par conséquent, comme on a déjà mentionné ce problème dans la partie 

précédente, l’élément essentiel de la marque c’est la capacité de distinguer 

les produits ou services sur le marché.   

 

166. On peut alors constater, tenant compte de la définition de la marque 

formulée dans les lois polonaise et française, que l’usage d’un signe peut 

être qualifié comme l’usage de la marque, s’il a pour effet de désigner au 

consommateur certains produits ou services365. źn résultat, le droit du 
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 E. Traple, op. cit. 
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 J. Canlorbe, op. cit. 
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titulaire de désigner les produits ou services en se servant de sa marque 

constitue la prérogative primordiale du titulaire découlant du droit qui lui a été 

conféré.  

 

167. Le problème qui va être envisagé dans ce chapitre touche directement 

à celui de l’étendue du droit de marque. En citant E. Traple Ś « Dans le 

domaine des marques, la question se pose de savoir si et dans quelles 

conditions le titulaire de la marque peut interdire à un tiers de faire usage de 

sa marque ; si cet usage n’a pas pour but d’indiquer la provenance des 

produits ou services et qu’il ne porte sur aucune fonction de la marque, alors 

ce n’est pas un usage à titre de marque »366.  

Il est utile d’indiquer que l’expression « usage d’un signe dans un autre but 

que la distinction des produits ou services » a été créée par la jurisprudence 

de Benelux367 et elle constitue la définition de l’usage d’un signe non pas à 

titre de marque (non-trade mark use)368.  

Pour pouvoir vérifier la thèse en vertu de laquelle l’usage de la marque 

d’autrui ne porte atteinte au droit de son titulaire que si elle est utilisée pour 

désigner les produits ou services, on doit tout d’abord étudier les 

prérogatives du titulaire de la marque (Section 1). źnsuite on examinera le 

problème d’atteinte au droit à raison d’un usage spécifique de la marque 

(Section 2).  

 

Section 1. Les prérogatives du titulaire de la marque en vertu 
des lois nationales et communautaire 

 

Afin de déterminer quel usage de la marque par un tiers peut constituer une 

atteinte du droit de marque, tout d’abord il me semble utile d’indiquer 
                                                           
366

 E. Traple, op. cit. C està oià uiàt aduis. 
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135 

 

l’étendue du droit de marque par rapport à ses prérogatives. Il n’est pas 

possible de définir les actes qui constituent une atteinte au droit du titulaire 

de la marque sans décrire préalablement les prérogatives qui résultent de 

l’enregistrement de la marque. Ces prérogatives, conférées au titulaire de la 

marque, constituent la sphère positive du droit. źlles vont être envisagées en 

tout premier lieu (§ 1). źnsuite, il faudra les comparer avec la sphère 

négative du droit (§ 2). 

 

§ 1. La sphère positive du droit  

 

168. Comme l’indique R. Skubisz, s’agissant des techniques législatives 

concernant la détermination de l’étendue du droit de marque, il en existe trois 

essentielles Ś (1) la définition synthétique des prérogatives conférées au 

titulaire du droit sur la marque, (2) la définition de l’atteinte au droit 

démarque, cela veut dire l’énumération casuistique des actes qui constituent 

l’atteinte du droit de marque, (3) la réunion de ces deux méthodes 

mentionnées ci-dessus369. 

S’il s’agit de la première méthode, elle donne beaucoup de possibilités quant 

à l’interprétation, mais elle peut apporter aussi des risques. La deuxième 

méthode risque de créer un catalogue fermé qui peut être inutile sur le 

marché contemporain370. Par conséquent, beaucoup de législations décident 

d’appliquer une méthode mixte.  

 

169. źn ordre juridique français, le droit sur la marque est défini d’une 

façon positive et négative à la fois371. La définition positive du droit est 

contenue dans l’article L.713-1 du CPI en vertu duquel l’enregistrement de la 

marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les 

produits et les services qu’elle a désignés. Comme c’était déjà dit dans la 
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 R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1988. 
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Partie I de cette étude, la portée du droit sur la marque est définie en droit 

français d’une manière très vaste. źn plus, l’usage du mot « propriété » 

renforce le caractère du droit de marque. 

À la différence de la définition adoptée par la législation polonaise qui va être 

présentée ci-dessous, l’article L.713-1 indique clairement que le droit sur la 

marque concerne les produits ou services spécifiés. źn outre, en droit 

polonais l’accent est mis sur le droit exclusif d’usage de la marque dans un 

but professionnel ou économique, lorsqu’en droit français la question d’usage 

de la marque reste en dehors de la définition du droit de marque.  

Dans mon opinion, la différence de ces approches résulte entre autres des 

traditions juridiques variées. źn Żrance, où la conception propriétaire 

prévalait pendant beaucoup de temps, elle a influencé la définition du droit 

sur la marque. Comme le droit de la propriété reste indifférent à la question 

d’usage de l’objet de la propriété, cela reflète naturellement l’approche 

présenté dans l’art. L.713-1 du CPI.  

źnfin, la définition présentée dans l’art. L.713-1 n’indique pas de limite 

territoriale du droit de marque, tandis que l’art. 120 de la LPI restreint 

clairement l’effet du droit de marque au territoire de la Pologne. 

 

170. Il faut noter que le CPI ne contient pas de catalogue exemplaire de 

prérogatives réservées au titulaire de la marque contrairement à l’art. 154 de 

la LPI décrit postérieurement. La législation française n’a adopté non plus 

l’approche communautaire exprimée dans l’art. 5 par. 3 de la Directive.  

Encore une fois, cela me semble logique compte tenu de ce que le droit de 

marque est compris en Żrance comme un droit de la propriété. źn principe, 

le propriétaire a le droit absolu de disposer d’une chose et de l’exploiter, il 

n’est donc pas nécessaire d’indiquer les actes qui lui sont réservés en 

rapport avec l’objet de sa propriété. D’où, dans les codes civils français, ainsi 

que ceux polonais, il n’y a pas de disposition qui corresponde à l’art. 154 de 

la LPI où se trouve l’exemplification des actes qui constituent l’usage. Cela 

résulte de l’essence du droit de la propriété pour lequel le mode d’usage de 

l’objet de la propriété est laissé à la seule décision du propriétaire, approche 
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transmise en droit français de la propriété industrielle sur le champ du droit 

des marques.  

 

171. Dans la doctrine polonaise, les prérogatives du titulaire de la marque 

sont nommées aussi sphère positive du droit372. Par contre, la sphère 

négative concerne l’interdiction adressée aux tiers de porter atteinte au droit 

exclusif du titulaire373. S’il s’agit de la méthode appliquée à la formulation de 

l’étendue du droit sur la marque, c’est un mix de ces méthodes qui a été 

accepté déjà par la loi du 31 janvier 1985 sur les marques et ensuite 

préservé par la LPI374.  

Dans la doctrine polonaise, il est dit aussi que c’est la méthode positive de la 

détermination de l’étendue du droit de marque qui a été acceptée par la loi 

polonaise375. źn conséquence, la LPI indique les prérogatives conférées au 

titulaire qui suivent l’enregistrement de la marque (décrites dans les articles 

153 et 154 de la LPI) au lieu de mentionner les actes illicites des tiers qui 

portent atteinte au droit de marque. Cette différence va être rendue très 

visible par la présentation de la solution adoptée par le droit français des 

marques. Contrairement au droit polonais, le CPI décrit l’étendue du droit de 

marque d’une manière négative, par la détermination des actes des tiers qui 

sont illicites376. 

Néanmoins, l’article 153 de la LPI, mentionné déjà auparavant, est essentiel 

du point de vue de l’étendue du droit de marque. En vertu de cette 

régulation, le titulaire en faveur duquel une marque a été enregistrée obtient 

le droit exclusif d’utiliser la marque sur le territoire de la Pologne à des fins 

professionnelles ou économiques. Il faut noter que la jurisprudence n 

souligne que le but de l’article 153 de la LPI est d’instituer la protection d’une 

« marque spécifiée »377, donc la marque enregistrée pour les produits ou 
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services spécifiés et déterminés par l’enregistrement378. Par conséquent, le 

droit exclusif sur la marque ne s’étend pas sur les marques similaires ainsi 

que sur les produits ou services similaires ś dans le cas où le titulaire 

utiliserait une marque similaire à celle enregistrée, il opérerait en dehors de 

sa sphère d’exclusivité379. La LPI prévoit une exception à cette règle, mais 

elle doit être interprétée d’une manière très étroite380. 

 

172. À prendre en considération la formulation générale de l’art. 153, 

utilisée par la loi polonaise, ainsi que la disposition de l’art. L.713-1 du CPI, 

l’étendue du droit de marque peut paraître très large. D’où, suite à une 

interprétation littérale de ces dispositions, on pourrait constater que tout 

usage de la marque enregistrée fait par un tiers porte atteinte à la sphère 

d’exclusivité réservée au titulaire381. Bien évidemment, les législations 

française et polonaise contiennent des exceptions à la protection conférée 

par le droit de marque (p.  ex. épuisement du droit, usage de la marque dans 

un but informatif, etc.), mais ce sont des articles spécifiés qui prévoient la 

limitation du monopole d’une manière directe.  

 

173. źn droit polonais, contrairement au droit français, on a indiqué les 

prérogatives fondamentales conférées au titulaire résultant de 

l’enregistrement de la marque. źlles sont présentées dans l’article 154 de la 

LPI en vertu duquel l’usage de la marque consiste en particulier à : (1) 

apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, offrir les 

produits, les mettre sur le marché ou les détenir à ces fins ou bien offrir ou 

fournir des services sous le signe, importer ou exporter les produits sous le 

signe ś (2) utiliser le signe sur les papiers d’affaires ś (3) utiliser le signe à des 

                                                           
378

 CAV de Varsovie, 19 mars 2009, VI SA/Wa 1888/08. 
379

 M. Trzebiatowski [dans :],àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à ,àpodà edak jąà‘.à“ku isza,àop. 

cit. 
380

 L a ti leà àpa .à àpoi tà àdeàlaàLPIàdisposeà ueàl usageàdeàlaà a ueà estàaussiàl usageàd u àsig eà
diff e tà deà laà a ueà e egist e,à aisà seule e tà da sà lesà l e tsà uià eà ha ge tà pasà so à
a a t eàdisti tif.à 

381
 E. Traple, op. cit. 



139 

 

fins de publicité382. Il faut souligner que le catalogue des activités indiquées 

dans l’article 154 de la LPI n’est pas exhaustif. Cela veut dire qu’il ne contient 

que des exemples de prérogatives conférées au titulaire et ne les limite 

qu’aux actions mentionnées dans cet article383. C’est aussi la jurisprudence 

polonaise qui qualifie les actions entreprises par le titulaire comme usage de 

la marque en vertu de l’article 154 de la LPI384. 

 

174. źn droit communautaire, on a adopté une approche similaire de la 

formulation des prérogatives résultant du droit sur la marque à celle figurant 

dans le droit polonais. L’article 5 par. 1 de la Directive dispose que la marque 

enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. 

L’article 5 par. 3 de la Directive, correspondant à l’article 154 de la LPI, met 

aussi l’accent sur l’usage de la marque, mais par un tiers et non pas par le 

titulaire. Tandis que l’article 154 de la LPI énumère à titre d’exemple les 

prérogatives conférées au titulaire de la marque qui naissent suite à 

l’enregistrement, l’article 5 par. 3 de la Directive indiquant, aussi à titre 

d’exemple, les actes d’usage de la marque d’autrui faits par un tiers qui 

peuvent être interdits par le titulaire.  

Par analogie, l’article 5 par. 3 de la Directive dispose que si les conditions 

énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies ś il peut notamment être 

interdit (1) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 

(2) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces 

fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ś (3) d’importer ou 

d’exporter les produits sous le signe ś (4) d’utiliser le signe sur les papiers 

d’affaires et la publicité. 
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175. En citant J. Canlorbe, il faut indiquer que Ś « à la différence de la loi 

française qui procède par énumération, l’approche du droit communautaire 

est synthétique. Les prérogatives accordées par le droit privatif s’y ordonnent 

autour de la notion d’‘usage du signe dans la vie des affaires’ »385. 

L’approche du droit polonais correspond à celle adoptée dans le droit 

communautaire.  

 

§ 2. La sphère négative du droit 

 

176. En application des droits nationaux et celui communautaire, ces 

prérogatives délimitent corrélativement les actes interdits aux tiers sous 

peine d’atteinte à la marque. źlles définissent ainsi la sphère négative du 

droit sur la marque dont l’analyse est nécessaire à la détermination de ce qui 

est susceptible de porter atteinte au droit exclusif. La sphère négative du 

droit de marque, c’est-à-dire les actes prohibés aux tiers sont indiqués en 

droit français dans les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI. Pour les besoins 

de ce chapitre, on ne va pas envisager le cas d’atteinte au droit d’une 

marque renommée. 

 

177. L’importance des dispositions indiquées ci-dessus souligne l’art. 716-1 

en vertu duquel l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque 

constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. 

Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions 

prévues aux articles L.713-2, L-713-3 et L.713-4. Avant d’entrer dans 

l’analyse approfondie de ces articles, on pourrait se poser la question de 

savoir si les dispositions du droit français correspondent à la législation 

communautaire qui se sert de la notion d’« usage de la maque » (la 

législation polonaise aussi met l’accent sur la notion d’usage de la marque). Il 
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paraît que les dispositions du CPI ne sont pas contraires à la Directive, car 

les articles L.713-2 et L.713-3 rejoignent la notion d’usage386. 

 

178. À la différence du droit polonais, on peut noter qu’en droit français on 

pourrait diviser les actes prohibés aux tiers en ceux qui résultent d’un usage 

illicite et ceux qui résultent d’une autre activité387. En droit polonais, c’est 

seulement l’usage de la marque qui est envisagé dans la sphère positive du 

droit (articles 153, 154 de la LPI), ainsi que dans la sphère négative, relative 

aux cas d’atteinte au droit de marque (prévue par l’article 296 qui va être 

présentée postérieurement)388. La loi polonaise ne mentionne pas d’autres 

actions de tiers qui peuvent porter atteinte au droit de marque. On verra cette 

différence à l’occasion de présenter le contenu des articles L.713-2 et L.713-

3 du CPI.  

Il est à signaler ici que les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI concernent 

l’usage de la marque d’autrui sur les produits ou services à des fins 

commerciales ou publicitaires. Par contre, l’usage de la marque dans un 

simple but d’information ne constitue pas une contrefaçon389. Plus loin, on va 

vérifier si la contrefaçon peut avoir lieu dans le cas d’un usage de la marque 

non pas à titre de marque (non-trade mark use) autre qu’un simple but 

d’information.  

 

179. źn vertu de l’art. L.713-2 sont interdits, sauf autorisation du 

propriétaire : (1) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même 

avec l'adjonction de mots tels que Ś « formule, façon, système, imitation, 

genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des 

produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; (2) la 

suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. 
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180. Bien que la formulation diffère, on pourra constater que l’article L.713-

2 du CPI correspond en général à l’article 296 par. 2 point 1) de la LPI. Les 

deux dispositions concernent le cas de la reproduction de la marque. Plus 

particulièrement, la reproduction à l’identique d’une marque suppose que la 

marque ait été reproduite pour les produits ou service identiques à ceux 

visés par l’enregistrement. Dans ce cas, le risque de confusion est un facteur 

indifférent à l’application de cette disposition.  

 

Il faut quand même indiquer les différences suivantes entre les deux ordres 

juridiques en questionŚ (1) la loi polonaise met l’accent sur l’usage de la 

marque d’autrui dans la vie des affaires, tandis que le CPI mentionne aussi 

l’apposition ou simple reproduction ś (2) la loi française reconnaît l’identité 

des signes aussi dans le cas où il y a des ajouts à la marque comme 

« méthode », « formule », etc. ś (3) en droit français, la suppression de la 

marque  constitue aussi une contrefaçonś (4) constitue une contrefaçon la 

modification d’une marque. La formulation « la modification de la marque » 

fait naître des doutes dans le contexte de double identité – soit identité des 

marques et des produits ou services.  

 

181. Selon la doctrine française, la contrefaçon décrite dans l’art. L.713-2 

CPI suppose la réunion de deux conditions. La première, c’est que la marque 

prétendument contrefaite soit utilisée pour désigner des produits ou services 

identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque 

authentique390. La deuxième exige l’identité des marques. Dans la mesure où 

la première condition n’offre pas trop doutes, la deuxième fait l’objet 

d’interprétations de la jurisprudence. La présentation détaillée de la question 

de double identité va être envisagée dans le chapitre 2. 

źn analysant les dispositions du CPI concernant les cas de contrefaçon, ce 

qui est important dans ce chapitre, c’est de vérifier si la loi française exige 

que la marque soit utilisée par un tiers à titre de marque. Où, de façon plus 
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générale, est-ce qu’il y a l’exigence d’un usage spécial de la marque d’autrui 

par un tiers.  

 

182. źn vertu de l’article L.713–3 CPI sont interdits, sauf autorisation du 

propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du 

public : (1) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que 

l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à 

ceux désignés dans l'enregistrement ; (2) l'imitation d'une marque et l'usage 

d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à 

ceux désignés dans l'enregistrement. 

 

183. źn droit polonais, c’est l’article 296 par. 2 de la LPI qui prévoit d’une 

façon exacte les cas d’infraction au droit exclusif du titulaire de la marque.  

źn répétant encore une fois la formulation de l’article 296 par. 2 de la LPI : 

(1) constitue une contrefaçon l’usage dans la vie des affaires d’un signe 

identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux 

pour lesquels celle-ci est enregistrée ; (2) constitue une atteinte au droit de 

marque l’usage dans la vie de commerce d’un signe pour lequel, en raison 

de son identité ou de sa similitude avec la marque, et en raison de l’identité 

ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le 

signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend 

le risque d’association entre le signe et la marque ; (3) constitue une 

contrefaçon l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des 

services quelconques, d’un signe identique, ou similaire à la marque, à ceux 

pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une 

renommée et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du 

caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. 

Comme on l’indique dans la doctrine polonaise, les premiers deux points de 

l’article 296 par. 2 de la LPI concernent la protection de la fonction 

d’indication d’origine des produits ou services, tandis que la protection 
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déterminée au troisième point, portant sur la marque renommée, dépasse le 

principe de spécialité391. 

 

184. En relation avec l’étendue de la protection conférée par l’article 153 de 

la LPI, il faut indiquer que la protection contre la contrefaçon décrite dans 

l’article 296 par. 2 de la LPI porte sur la marque identique, mais aussi sur la 

marque similaire. La même conclusion concerne les produits ou services. 

Cette solution semble évidente du point de vue de l’efficacité de la protection 

de la marque. Si la protection était limitée seulement aux signes et aux 

produits (services) identiques, son importance deviendrait illusoire392. 

Les dispositions de la LPI relatives à l’atteinte à la fonction d’indication 

d’origine concernent deux formes de contrefaçon – la reproduction (296 par. 

2 point 1) et l’imitation (296 par. 2 point 2). Dans le sens de la régulation 

polonaise, la reproduction c’est l’usage d’exactement le même signe que la 

marque pour les mêmes produits ou services. Dans ce cas, c’est le seul fait 

d’illégalité (illicéité) de cet acte qui suffit pour qu’il y ait contrefaçon393.  

Dans la doctrine polonaise, l’illégalité dans cet usage de la marque fait par 

un tiers, c’est la situation où ce tiers ne peut se faire prévaloir d’aucun titre 

juridique qui l’autorise à faire usage de la marque. On souligne que illégalité 

est un acte contraire aux lois, mais aussi aux bonnes mœurs ou, par 

exemple, aux pratiques d’une concurrence loyale, etc.394.   

 

Ce qui est important pour qualifier le caractère de l’usage de la marque 

d’autrui comme illicite, c’est la finalité de l’usage de la marque fait par un 

tiers. Il y a des opinions selon lesquelles un élément additionnel d’illégalité 

c’est l’usage de la marque d’autrui dans la même étendue que le titulaire. 

Dans ce sens, on signale dans la doctrine polonaise que l’usage de la 
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marque doit constituer un usage dans le but d’indication de l’origine des 

produits ou services395. 

 

185. L’imitation consiste en une forme de contrefaçon qui porte sur le 

risque de confusion396. źlle existe lorsqu’un tiers utilise : (1) un signe 

identique à une marque enregistrée pour des produits ou services similaires ; 

(2) un signe similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services 

identiques, soit (3) un signe similaire à la marque enregistrée pour des 

produits ou services similaires. Dans chacune des trois situations 

mentionnées ci–dessus, il est nécessaire de prouver l’illégalité de cet usage 

ainsi que le risque de confusion397.  

 

186. L’article 5 par. 1 de la Directive, qui correspond à l’article 296 par. 2 de 

la LPI ainsi qu’aux dispositions L.713-2 et L.713-3 du CPI, n’utilise pas le 

terme « atteinte au droit de marque » ou « contrefaçon », mais il indique des 

situations où le titulaire est habilité à interdire au tiers d’en faire usage dans 

la vie des affaires. Par conséquent, ce sont les cas d’usage Ś (1) d’un signe 

identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux 

pour lesquels celle-ci est enregistrée (l’article 5 par. 1 sous a) ś (2) d’un signe 

pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et 

en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services 

couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque 

de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque 

(l’article 5 par. 1 sous b). 
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Section 2. L’atteinte au droit à raison d’un usage spécifique 
de la marque 

 

187. Il faut envisager, si l’atteinte de la marque suppose un usage spécial 

de la marque d’autrui. C’est avant tout la jurisprudence communautaire qui 

indique la direction d’interprétation et d’application des dispositions 

concernant l’atteinte au droit de marque en fonction du caractère d’usage de 

la marque par un tiers.  

Dans cette section, les diverses conditions d’usage de la marque doivent être 

prises en considération – l’exigence de l’usage de la marque dans la vie des 

affaires ainsi que l’importance de l’usage de la marque à titre de marque. 

Néanmoins, cette analyse paraît incomplète sans l’observation de la 

démarche de la jurisprudence de la CJUź. Ce sont les jugements de cette 

Cour qui ont déterminé la ligne d’interprétation concernant le caractère 

d’usage de la marque. 

 

188. À prendre en considération l’étendue du droit de marque, en vertu de 

l’article 153 de la LPI, et les cas d’atteinte au droit de marque prévus par 

l’article 296 par. 2 de la LPI, la question se pose très souvent de savoir 

quelle est la relation entre la sphère positive du droit de marque et la sphère 

négative398. Dans la doctrine polonaise, ces deux sphères ne se recouvrent 

pas. Si l’on prend en considération la formulation présentée dans le CPI, on 

peut tirer une telle conclusion. D’une part, l’article L.713-1 du CPI décrit un 

droit très fort sur la base du droit de la propriété, d’autre part - les actions 

indiquées dans les articles L.713-2 et L.713-3 constituent une contrefaçon. 

Par rapport au droit de la propriété, on pourrait observer encore un exemple 

de dissonance. źn principe, dans le cas du droit de la propriété sur une 

chose matérielle une quelconque action d’un tiers violant la sphère 

d’exclusivité du propriétaire constitue une atteinte au droit de la propriété399. 
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D’où, ni le code civil polonais, ni celui français ne décrivent les cas d’atteinte 

au droit de la propriété contrairement aux solutions adoptées par les droits 

des marques. Dans mon opinion, on ne pourrait pas définir le droit sur la 

marque comme un droit absolu au sens propriétaire dans la situation où les 

cas de violation de ce droit sont strictement déterminés par une loi 

appropriée. 

 

189. Bien évidemment, les législations nationales ou celle communautaire 

ne contiennent pas de critères d’usage de la marque d’autrui par un tiers 

nécessaires pour qualifier un tel usage comme une atteinte au droit de 

marque. Il faut noter notamment qu’en relation avec les cas d’atteinte au droit 

de marque énumérés dans l’article 296 par. 2 de la LPI, cette disposition ne 

formule pas d’exigence que la marque doit être utilisée par un tiers à titre de 

marque400. Une conclusion pareille peut être appliquée après la lecture des 

dispositions du CPI appropriées. 

 

190. Dans la doctrine française, comme l’indique J. Szmidt-Szalewski : 

« seuls sont réservés au titulaire, et donc interdits aux tiers, les actes 

d’exploitation qui entrent dans les limites de la fonction du droit de marque : 

exploitation du signe dans la vie des affaires ; dans une fonction distinctive 

de produits ou services dans la même spécialité. Il faut y ajouter la limite 

territoriale du droit »401. 

Cette opinion exprime tout à fait la thèse selon laquelle est contrefaçon un 

usage de la marque qui est un usage à titre de marque, cela veut dire un 

usage de la marque dans la vie des affaires dans la fonction distinctive de la 

marque. Bien que la thèse mentionnée ci-dessus reste en accord avec 

l’approche communautaire et celle exprimée dans la doctrine polonaise, elle 

est tout à fait contraire à l’approche selon laquelle le droit de marque est un 

droit absolu au sens de la propriété.  
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La question d’absolutisme du droit de marque a été abordée dans la partie 

précédente de cette étude. Il faut noter ici que le droit français a évolué et a 

adopté peu à peu l’interprétation de la portée du droit sur la marque admise 

par la CJUź. D’où, l’opinion exprimée par J. Szmidt-Szalewski que le titulaire 

d’une marque dispose d’un droit exclusif sur la marque, mais seulement pour 

les usages liés à la fonction de la marque402. Néanmoins, pour pouvoir 

analyser ce problème d’une manière complexe, il faut envisager les notions 

d’usage de la marque dans la vie des affaires (§ 1) ainsi que celles d’usage 

du signe à titre de marque (§ 2). źnfin, il faut aussi présenter les apports de 

la CJUź à la problématique de l’usage de la marque d’autrui (§ 3).  

 

§ 1. L’usage de la marque dans la vie des affaires 

 

191. Il y a unanimité pour appliquer les dispositions du CPI (articles L.713-2 

et L.713-3) ainsi que celles de la LPI (article 296) dans la situation où la 

marque est utilisée par un tiers dans la vie des affaires. L’article 296 par. 2 

de la LPI contient cette condition, tandis qu’en droit français, compte tenu de 

l’interprétation littérale du CPI, l’usage de la marque d’autrui ne peut être 

qualifié comme une atteinte à la marque, même s’il ne relève pas de la vie 

des affaires403. Néanmoins, les dispositions du droit national doivent être 

interprétées et appliquées à la lumière du droit communautaire dont 

l’approche sera présentée ci-dessous.  

 

Dans un premier temps, on va se concentrer sur la notion d’usage de la 

marque dans la vie des affaires (A) et ensuite présenter les limites du droit 

sur la marque à raison de l’exigence d’usage dans la vie des affaires (B).  
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A. La notion d’usage de la marque dans la vie des affaires 

 

192. L’exigence d’usage de la marque dans la vie des affaires constitue 

certainement une preuve d’influence du droit communautaire sur les lois 

nationales. L’article 5 de la Directive contient expressément la notion 

d’« usage dans la vie des affaires »404. Cet aspect est aussi souligné dans la 

jurisprudence de la CJUź. Dans l’arrêt Arsenal405, la CJUE a admis que 

l’usage du signe a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe 

dans le contexte d'une activité commerciale visant à tirer un avantage 

économique et non dans le domaine privé406. 

 

193. On peut aussi prendre en considération les dispositions de la Directive 

2004/48407 qui, dans son 14ème considérant, utilise la notion d’« actes à 

l’échelle commerciale ». Conformément, les mesures prévues à l'article 6, 

paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2408 de 
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cette Directive ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à une échelle 

commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres 

d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à 

l'échelle commerciale sont ceux commis en vue d'obtenir un avantage 

économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les 

actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne 

foi. 

 

194. L’accent sur l’usage de la marque d’autrui à des fins commerciales est 

souligné aussi par l’accord ADPIC. źn vertu de l’article 16 de l’ADPIC, le 

titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit 

exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 

usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires 

pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour 

lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas 

où un tel usage entraînerait un risque de confusion (...).  

 

195. L’approche communautaire a été adoptée en droit français par le biais 

de la jurisprudence. Dans l’arrêt du 30 avril 2003, la Cour d’appel de Paris 

n’a pas constaté de contrefaçon dans la situation où la marque d’autrui a été 

utilisée d’une façon qui ne vise « manifestement pas à promouvoir la 
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commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des 

sociétés intimées, mais relève au contraire d'un usage purement polémique 

étranger à la vie des affaires »409. 

 

196. La jurisprudence polonaise accepte entièrement l’approche 

mentionnée ci–dessus.  

Il faut surtout noter que dans le cas décrit dans l’article 296 par. 2 point 2 de 

la LPI, la condition d’appliquer cette disposition c’est la possibilité de produire 

le risque de confusion entre les consommateurs. D’où, il est possible de 

constater qu’un tel risque ne puisse apparaître que dans le cas où le signe 

du tiers est utilisé dans la vie commerciale. Sinon, il n’y a pas de risque de 

confusion non pas parce que les signes ne sont pas similaires, mais que le 

signe du tiers ne fonctionne pas sur le marché.  

À cette occasion, il faut aussi noter que non seulement le signe du tiers doit 

être utilisé dans la vie des affaires pour constater l’atteinte au droit du 

titulaire. La même exigence se réfère au titulaire de la marque – il doit faire 

usage de sa marque pour pouvoir interdire à autrui l’usage de cette marque 

ou d’un signe similaire. Cette exigence a été prévue par l’article 157 de la LPI 

en vertu duquel le titulaire du droit sur la marque ne peut pas interdire au 

tiers de faire usage de cette marque, ou d’un signe similaire dans la vie des 

affaires, s’il ne fait pas lui-même usage de la marque conformément aux 

dispositions de l’article 169 par. 1 point 1, par 4 et par 5410. Cette limite 

constitue une des sanctions les plus sévères résultant de l’absence d’usage 

de la marque par le titulaire.  

La Cour suprême a confirmé que l’absence de preuve, apportée par le 

titulaire de la marque que sa marque est utilisée dans la vie des affaires, 

exclut l’application de l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI411. Dans l’affaire en 

l’espèce, c’est le titulaire de la marque qui a assigné un tiers devant les 

juridictions sur la base de l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI. Par 
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conséquent, c’est le titulaire qui devait prouver que sa marque fonctionnait 

sur le marché pour pouvoir demander la protection de ses intérêts. 

Dans mon opinion, ce principe prouve encore une fois le caractère limité du 

droit de la maque qui fonctionne en droit polonais. Seulement dans le cas 

d’un usage sérieux de sa marque par le titulaire, il lui est possible d’assigner 

un tiers devant les juridictions. Il faut aussi se demander, si le signe d’un tiers 

fonctionne sur le marché et, par conséquent, si son fonctionnement peut 

empêcher le titulaire et porter atteinte à ses intérêts.  

Dans la même affaire, la CS a précisé aussi la notion d’« usage de la 

marque ». źn se servant de l’article 154 de la LPI (décrite auparavant), la 

Cour a déclaré que chaque prérogative décrite dans cet article concerne 

l’usage de la marque dans la vie des affaires et elle impose au titulaire 

d’entreprendre des actions réduplicatives et elle est liée à la reconnaissance 

de la marque par les consommateurs412.  

 

197. L’opinion ci–dessus peut être complétée aussi par la jurisprudence 

française qui a livré l’interprétation de la notion d’« exploitation de la 

marque ». Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Ś « il ne saurait 

y avoir exploitation d’une marque que si le signe déposé comme tel remplit 

sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente, soit qu’il soit 

apposé sur eux, soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition 

du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction »413. 

 Sur la base de cette notion, exprimée par la Cour d’appel, des opinions sont 

apparues en vertu desquelles le droit des marques ne confère aucun droit de 

propriété sur une dénomination ou un signe en tant que tels, mais sur un 

binôme marque/produit ou services414. C’est dans cet esprit que s’est 

prononcée la Cour d’appel de Katowice en constatant que la protection n’est 

pas conférée à un signe en tant que tel, mais à la relation entre un signe et le 
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 Ibid. 
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 CA Paris, 4
e
 ch. 25 mai 1989. 

414
 A. R. Bertrand, op. cit.àL auteu ài di ueàu eàe eptio à à eàp i ipeà– la marque notoire.  
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produit grâce à laquelle le consommateur reçoit une information sur un 

produit surtout par rapport à son fabricant415. 

 

B. Les limites du droit sur la marque à raison de l’exigence d’usage 
dans la vie des affaires 

 

198. On pourrait partir du principe constitué par le Tribunal de grande 

instance de Paris selon lequel « pour être répréhensible, l'usage d'une 

marque doit être fait à des fins commerciales ou publicitaires ; qu'en 

revanche, l'usage dans un but d'information ne constitue pas une 

contrefaçon »416. 

Certes, c’est la jurisprudence nationale et communautaire qui indiquent les 

instructions pour vérifier les conditions nécessaires pour constater une 

contrefaçon surtout par rapport à l’usage de la marque d’autrui.  

 

199. Les lois nationales décrivent d’une part les exceptions au monopole 

conféré par le droit de marque concernant l’usage spécifique de la marque 

(p. ex. L.713-6 du CPI et l’article 156 de la LPI417), mais - d’autre part - elles 

évitent d’établir une sorte de règle générale concernant le caractère d’usage 

de la marque nécessaire à apparaître pour qu’on puisse constater la 

contrefaçon. C’est la jurisprudence qui vérifie donc cet aspect cas par cas et 

essaye de constituer les règles qui portent sur le caractère d’usage de la 

marque d’autrui.  

Comme on peut observer, la tendance globale se dirige vers la thèse selon 

laquelle seul l’usage à des fins commerciales, dans la vie des affaires et pour 

fournir les fonctions de la marque, peut être constaté comme l’usage qui 

conduit à la contrefaçon de la marque. 
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 CA Katowice, 18 mars 2005, I Aca 225/05. 
416

 TGIàPa is,à àf .à . 
417

 Cesàdispositio sà o e e tàsu toutàl usageàdeàlaà a ueàda sàu à utàpu e e tài fo atif.à 
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200. En France, ce sont les cas concernant la relation entre la liberté 

d’expression et l’usage de la marque d’autrui qui ont donné l’occasion de se 

prononcer sur la notion d’usage de la marque dans la vie des affaires. Pour 

les besoins de cette section, on ne va pas envisager le principe de la liberté 

d’expression et son influence sur les limitations du droit des marques. Ce 

problème va être décrit dans le troisième chapitre. Ici, il s’agit de présenter la 

relation entre l’absence d’usage de la marque dans la vie des affaires et 

l’atteinte au droit de marque.  

 

201. La jurisprudence française confirme l’approche en vertu de laquelle il 

n’y a pas d’atteinte au droit de marque, lorsque le signe n’est pas utilisé dans 

la vie des affaires. L’utilisation à des fins de parodie ou dans un but 

polémique a été considérée comme un usage hors vie commerciale, hors vie 

des affaires. Plus particulièrement, cet usage résulte de la liberté 

d’expression et il ne sert pas à désigner, identifier ou promouvoir les 

produits. Les trois affaires très importantes de ce point de vue ce sont les 

affaires : Esso, Danone et Areva. Bien que les jugements rendus dans les 

affaires mentionnées ci–dessus restent tout-à-fait en droit interne français, 

leur importance a été notée aussi par la doctrine polonaise418.  

 

202. On pourrait résumer les trois arrêts suivants comme voici Ś « dès qu'on 

quitte la sphère commerciale et qu'on entre dans l'espace de la liberté 

d'expression, une telle défense de la marque n'a plus lieu d'être : non 

seulement, par hypothèse, le titulaire de la marque n'est pas en présence 

d'un concurrent, mais encore il n'y a pas, par hypothèse encore, de   

« consommateur » à défendre, puisque les « services » offerts sont 

purement polémiques ou critiques. Mieux encore : interdire, au titre de la 

contrefaçon, l'utilisation de l'emblème d'une entreprise reviendrait, tout 

simplement, à paralyser la liberté d'expression ; de même qu'on n'imagine 

pas la critique d'un homme politique sans le nommer - ou sans le désigner 
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 E. Traple, op. cit. 
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par sa fonction -, de même n'imagine-t-on pas la critique d'une entreprise 

sans mentionner sa marque, c'est-à-dire son emblème »419. 

M. Vivant souligne l’importance de la constatation que « l’usage polémique 

est étranger à la vie des affaires ». Par conséquent, le droit des marques 

n’assure pas au titulaire de la marque la réservation du signe « en soi », 

mais il protège la relation entre le signe et les produits et services dans la 

sphère marchande420. 

 

203. Comme l’indique V. Ruzek, « tandis que deux affaires – Danone et 

Esso – s’engageaient au plus mal pour les parodistes, une troisième – 

l’affaire Areva – débutait au contraire sous de meilleurs auspices »421. 

Les faits dans l’affaire en l’espèce sont les suivants : la société des 

participations du Commissariat à l'énergie atomique (demanderesse) exerce 

son activité sous le nom commercial d’ARźVA et est titulaire des marques 

variées, et parmi elles Ś ARźVA, déposée à l'INPI le 10 août 2001 pour 

désigner notamment les services de la classe 38422.  

Les sites internet de l'association GREENPEACE, accessibles sur le 

territoire français aux adresses www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org , 

informaient les internautes sur les actions menées par żRźźNPźACź à 

l'encontre de l'industrie nucléaire en les invitant à signer une pétition contre 

les déchets radioactifs et reproduisaient la lettre A stylisée et la dénomination 

ARźVA associées à une tête de mort et au slogan  « STOP PLUTONIUM - 

L'ARRÊT VA Dź SOI » dont les lettres A reprennent le logo qu'elle a adopté. 

                                                           
419

 B.àEdel a ,àD oitàdesà a uesàetàli e t àd e p essio ,à‘e .àDallozà àp.à . 
420

 M.àVi a tà di e tio ,àLesàg a dsàa tsàdeàlaàp op i t ài telle tuelle,àop. cit. 
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 V.à‘uzek,àLaàpa odieàe àd oitàdesà a ues,àP op.àI d.àN°à ,àa .à ,à tudeà . 
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 38 - lesàse i esàsui a tsà:àt l o u i atio ,àse i esàdeà o u i atio àpa à seau àe t a et,à
i te etàouà i t a etàetà o u i atio sà adiopho i ues,à t l g aphi uesàouàt l pho i uesàda sà lesà
do ai esà deà l' e gieà u l ai e,à deà laà o e ti ueà età deà l' le t o i ue ; communication par 

te i au àd'o di ateu sàetàt a s issio àd'i fo atio sàda sàlesàdo ai esàdeàl' e gieà u l ai e,àdeà
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et de la connectique ;à seau à deà t a s issio à deà do esà età d'i fo atio sà e à Dist i utio à
d' e gieà u l ai e. 
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Par conséquent, żreenpeace Żrance et żreenpeace New Zetland ont été 

assignées devant les juridictions pour contrefaçon par reproduction et par 

imitation et pour avoir commis des actes fautifs distincts discréditant et 

dévalorisant l'image des marques litigieuses.  

En analysant cet arrêt, il faut tirer les conclusions que la Cour n’a pris en 

considération que le caractère d’usage de la marque A et ARźVA. Les autres 

facteurs nécessaires à constituer la contrefaçon étaient hors de doute : les 

signes étaient reproduits pour les mêmes produits ou services. La Cour a 

cependant rejeté l’action en contrefaçon et énoncé le principe suivant Ś « en 

l’état d’un différend étranger à la vie des affaires, à la compétition entre 

entreprise commerciale l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle 

n’est pas davantage applicable ». 

Il est utile de présenter deux conclusions principales qui ont conduit la Cour à 

un tel jugement Ś « associant les marques de la SPCEA à des têtes de mort, 

des poissons, des bombes nucléaires ou à un slogan en forme de jeu de 

mots dans les conditions ci-dessus décrites, les associations GREENPEACE 

montrent clairement leur volonté de dénoncer les activités de ladite société 

dont elles critiquent les incidences sur l'environnement, sans induire en 

erreur le public quant à l'identité de l'auteur des messages » et « les 

associations GREENPEACE n'ont pas vocation à promouvoir des produits et 

services de substitution à l'énergie nucléaire et ne proposent aucun produit 

ou service aux particuliers de sorte que le consommateur ne peut être tenté 

de se détourner de la marque AREVA par l'effet de leur campagne ». 

Il est utile de noter que, le cas échéant, la Cour a justifié l’usage de la 

marque d’autrui par le besoin de critique et de polémique. Par conséquent, 

un tel usage ne sert pas à promouvoir ou indiquer les produits ou services de 

celui qui les utilise. Dans la situation où il n’y a pas d’usage ayant pour but 

d’identifier ou de promouvoir les produits ou services, il n’y a donc pas de 

risque de confusion. 

 

204. Pour compléter les observations sur l’usage de la marque dans la vie 

des affaires, on pourrait se référer encore à un arrêt de la CA de Paris, dans 
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l’affaire Nutri Riche423 notamment. Selon la Cour, « l'usage dans la vie des 

affaires, qui renvoie à l'univers économique, suppose l'existence d'un lien 

avec un client et ne peut s'entendre de la circulation de marchandises entre 

filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et d'organisation 

interne ». 

 

205. Quant à la parodie, on pourrait indiquer encore un jugement où il y 

avait une parodie du journal Le Monde par une publication intitulée le 

Monte424. źn vertu de l’arrêt rendu par le TżI de Paris, « si, du fait de la 

parodie, il existe une imitation du signe déposé, il convient de rappeler que 

cette atteinte n’est pas réalisée contre un signe qui marque l’origine du 

produit dans la vie des affaires, mais est circonscrite au seul domaine de la 

liberté d’expression de sorte que la demande de contrefaçon de la marque 

n’est pas fondée ». 

Les jugements et les remarques présentés ci–dessus montrent la tendance 

pour exclure la possibilité de contrefaçon dans le cas où l’usage de la 

marque se produit hors vie des affaires. Par la suite, il est nécessaire 

d’analyser la situation où l’usage de la marque reste dans la vie des affaires, 

mais il ne fournit pas les fonctions de la marque.  
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 CA Paris, 4
e
 ch., 1 juin 2005. Les faits du litige sont les suivants : souhaitant uniformiser la 

commercialisation de ce produit sous l'appellation  « NUTRI-RICHE »,àlaàso i t àLáNCÔMEàaà o stat à
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à aià ,à e egist eà sousà leàNº ,à e ou el eà lesà à aià à età à a sà ,à pou à

d sig e àe à lasseà àlesà « huiles pour les soins de la peau »,àLáNCÔMEàaàd pos à àl'I stitutà atio alà
deà laà p op i t à i dust ielleà laà a ueà  « NUTRI-RICHE »à leà à o e eà ,à e egist eà sousà le 

Nº ,à pou à d sig e à e à lasseà à lesà  « p oduitsà os ti uesà à sa oi à as uesà pou à leà
visage »àetàelleàa,àpa all le e t,àassig àleà àja ie à ,àlaàso i t àBUTT‘E““àBVàe àd h a eàdeà
ses droits sur la marque  « NUTRI-RICH ».à BUTT‘E““àBVà aà fo à u eà de a deà e à o t efaço à deà
a ue.à Ilà taità o fi à u au u à l e tà eà d o t eà u eà uel o ueà o e ialisatio à ouà
iseàsu àleà a h àe àF a eàd'u à as ue deà eaut à e tuàdeàlaà a ueà« NUTRI-RICHE »à; 
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g oupeàL'O‘ÉáLàsitu esàda sàdesàpa sàtie sàoùàilsàso tàli ite e tà o e ialis s. 
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 TGI Paris, 23 mars 2010. 
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§ 2. L’usage du signe à titre de marque 

 

206. Lorsqu’il est possible de constater que la marque d’autrui est utilisée 

par un tiers dans la vie des affaires que les autres conditions de la 

contrefaçon, comme la reproduction ou l’imitation des marques, sont 

fournies, il reste toujours à répondre à la question de savoir si cela suffit pour 

admettre une atteinte au droit de marque ? 

 

Bien que la jurisprudence communautaire qui va être présentée ci-dessous 

influence les lois nationales, la réponse à cette question n’est pas toujours 

claire et exacte. Dans cet aspect, il est utile d’analyser deux approches 

possibles : (1) le droit de marque ne confère la protection que contre un 

usage qu’on peut qualifier d’usage à titre de marque, soit (2) le droit de 

marque protège le titulaire aussi contre les autres formes d’usage de sa 

marque425. 

 

Dans la doctrine polonaise prévaut la première approche, dans la doctrine 

française on souligne que le juge français applique la loi interne 

conformément aux décisions de la CJUź426. Il reste donc à présenter et 

analyser les plus importants des jugements de la CJUź dans la matière pour 

voir aussi leur influence sur la jurisprudence nationale. Ensuite, il faudrait 

vérifier, si la thèse selon laquelle l’atteinte du droit de marque la marque 

suppose l’usage à titre de marque peut trouver sa justification.  

Certainement, la problématique en question pose beaucoup de questions et 

demeure le domaine dont la CJUź s’occupe intensivement en essayant de 

trouver la meilleure solution427. 
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Tout d’abord il est utile de s’occuper de l’interprétation de la notion d’usage à 

titre de marque (A). Par la suite il faudrait envisager les limites du droit sur la 

marque à raison de l’exigence d’usage à titre de marque (B).  

 

A. La notion d’usage à titre de marque 

 

207. La notion d’usage d’un signe à titre de marque a été déjà présentée 

en grandes lignes dans les points précédents. Par ailleurs, il faut se référer à 

la jurisprudence qui a essayé d’établir la définition de cette notion. 

 

208.  Le jugement de la CJUź, fondamental sur ce sujet, c’est l’arrêt rendu 

dans l’affaire BMW c. Deenik428. Prenant en considération les faits en 

l’espèce, la CJUź a dû se prononcer entre autres sur la question préjudicielle 

suivante :  

« Lorsque, sans l'accord du titulaire de la marque, une personne fait usage 

de ladite marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, 

en vue d'annoncer au public (1) qu'elle exerce des activités de réparation et 

d'entretien relatives aux produits qui ont été commercialisés sous cette 

marque par le titulaire de la marque ou avec son consentement, ou bien (2) 

qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans de tels produits, dans 

l'économie de l'article 5 de la directive, est-on en présence :  

                                                           
428

 CJUE,à àf .à ,àC- / .àLesà uestio sàp judi iellesào tà t àpos es,ààda sàleà ad eàd'u àlitigeà
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u ifo eàBe elu àsu àlesà a uesàda sàsaà e sio àe à igueu à àl' po ue.à 
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 i) d'un usage de la marque pour des produits identiques à ceux pour 

lesquels celle-ci est enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a),  

ii) d'un usage de cette marque pour des services qu'il convient de qualifier 

d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ou 

d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), à 

supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude entre ces 

services et les produits pour lesquels la marque a été enregistrée,  

 iii) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 2, ou  

 iv) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 5 ? ». 

Autrement dit, la CJUź a dû se prononcer sur le fait de savoir, si l’usage de 

la marque dans le but d’informer le public peut être qualifié comme un usage 

en vertu de l’article 5, donc usage que le titulaire est habilité à interdire.  

 

209. Dans cette affaire, la réponse de la CJUź a été très claire et précise. 

La Cour a disposé que « le champ d'application de l'article 5, paragraphes 1 

et 2, de la directive, d'une part, et de l'article 5, paragraphe 5, d'autre part, 

dépend de la question de savoir, si l'usage de la marque est fait aux fins de 

distinguer les produits ou services en cause comme provenant d'une 

entreprise déterminée, c'est-à-dire en tant que marque, ou si l'usage est fait 

à d'autres fins. Or, dans une situation telle que celle au principal, il s'agit bien 

d'un usage de la même marque destiné à distinguer les produits en cause en 

tant qu'objet des services rendus par l'annonceur »429. 

 

źnsuite, la Cour a précisé l’interprétation de la notion d’usage de la marque 

en tant que marque comme suit Ś « la marque BMW est utilisée par 

l'annonceur pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du 

service rendu, et donc pour distinguer ces produits d'autres produits qui 

auraient pu être l'objet des mêmes services. Si l'usage de la marque dans 

des annonces relatives au service que constitue la vente de voitures 
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d'occasion BMW est sans aucun doute destiné à distinguer l'objet des 

services rendus, il n'y a pas lieu de traiter à cet égard différemment les 

annonces relatives au service que constituent la réparation et l'entretien de 

voitures BMW. Dans ce cas, la marque est également utilisée pour identifier 

la provenance des produits qui sont l'objet du service430 ».  

 

209. Une partie de la doctrine polonaise considère l’arrêt en question comme 

un exemple d’approche acceptée par la CJUź en vertu duquel seulement 

l’usage de la marque en tant que marque peut être qualifié comme un usage 

susceptible de porter atteinte au droit de marque431.  

Néanmoins, il y a des voix selon lesquelles cet arrêt a omis d’analyser le vrai 

problème de cette affaire – le caractère d’usage de la marque par un tiers 

pour identifier ses propres services. Au lieu de quoi, la Cour s’est concentrée 

sur le caractère d’usage de la marque pour les produits (voitures) qui 

proviennent du titulaire de la marque et comportent la marque BMW. Il faut 

tout de même noter que l’essence de ce litige était différente ś il s’agit de 

l’usage de la marque d’autrui pour identifier et promouvoir ses propres 

services et pas les services ou produits du titulaire de la marque432. 

 

210. Pour conclure les observations de la Cour dans l’arrêt BMW, on 

pourrait constater que : (1) la Cour a admis que dans l’affaire en l’espèce il y 

a l’usage du signe identique à la marque pour les services du tiers ; (2) 

l’usage de la marque sert à distinguer non seulement les objets des services 

(voitures), mais aussi les services eux-mêmes ś (3) quant à l’usage en tant 

que marque, la Cour a constaté qu’en relation avec l’objet des services 

(voitures), c’était l’usage en tant que marque. Par contre, en relation avec les 

services eux-mêmes, la Cour a admis que le but de cet usage c’était de 
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distinguer les services sur le marché, mais pas forcément sur la base de leur 

provenance commerciale433.  

Il faut quand même noter que, bien que la Cour ait utilisé la notion d’« usage 

de la marque en tant que marque », elle n’a pas constaté clairement que ce 

caractère d’usage de la marque d’autrui est nécessaire pour l’appréciation de 

la contrefaçon.  

 

211. J. Szmidt–Szalewski répète la thèse exprimée dans l’arrêt en question 

que l’usage d’un signe dans la vie des affaires ne constitue pas une 

contrefaçon de marque sauf qu’il désigne des produits ou services en les 

rattachant à une origine déterminée434. Il faut noter que la jurisprudence 

française a dû changer son approche sur le sujet sous l’influence de la 

jurisprudence communautaire.  

 

B. Les limites du droit sur la marque à raison de l’exigence d’usage à 
titre de marque 

 

212. Pour donner un exemple d’approche présenté d’ailleurs par les juges 

français, on peut indiquer le jugement de la Cour de cassation en date du 23 

novembre 1993435. Dans l’affaire en l’espèce, la Cour, en cassant et annulant 

l’arrêt de la cour d’appel, statue que « la propriété d’une marque 

régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une 

action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou de mauvaise foi, 
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sous quelque mode et de quelque manière que ce soit ; qu’ainsi, 

l’incorporation de la marque nominale dans un slogan ou un document 

publicitaire constitue une contrefaçon ». 

źn prenant en considération la thèse présentée dans l’arrêt de la Cour de 

cassation, on peut observer que la tendance à traiter le droit de marque 

comme un droit absolu était omniprésente. Comme on le voit, le caractère 

d’usage par un tiers de la marque d’autrui était pour le juge français sans 

importance pour apprécier la contrefaçon.  

 

Dans mon opinion, la reconnaissance du caractère d’usage de la marque 

d’autrui présentée dans l’arrêt BMW c. Deenik a ouvert un débat nécessaire 

sur l’importance du caractère d’usage de la marque d’autrui et, par 

conséquent, sur la portée du droit de marque.  

Sur la base des jugements présentés ci–dessus, on pourrait conclure que la 

jurisprudence française a évolué dans la direction établie par la CJUź. 

 

213. Il faut noter tout d’abord que, dans un premier arrêt du 7 avril 2005436, 

la CA de Versailles a énoncé expressément que le juge national doit 

appliquer les dispositions du droit interne à la lumière de la Directive 

89/104/Cźź et de la jurisprudence dégagée par la CJUź. źn fait, la cour 

d’appel se servait des jugements variés de la CJUź, notamment ceux 

concernant le caractère et le but d’usage de la marque.  

Premièrement, la Cour a constaté que l'usage du signe identique à la 

marque Konica a eu lieu « dans la vie des affaires », dès lors que cet usage 
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« se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage 

économique et non dans le domaine privé », selon la définition qu'en a 

donnée la CJUź dans son arrêt Arsenal c. Reed (point 40) du 12 novembre 

2002.  

On observe encore une fois l’importance d’usage de la marque dans la vie 

des affaires dans le fait d’atteinte au droit de marque. On pourrait même 

risquer la thèse, qu’il faudrait préalablement analyser, si l’usage de la 

marque d’autrui a lieu dans la vie des affaires et, dans l’affirmative, passer 

aux conditions postérieures d’application des dispositions concernant la 

contrefaçon.  

 

Dans l’affaire en question, la Cour s’est référée aussi à la question de la 

fonction essentielle de la marque établie par la CJUź, notamment dans 

l’arrêt Hoffmann-La Roche c. Centrafarm du 23 mai 1978 qui est de : 

« garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du 

produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce 

produit de ceux qui ont une autre provenance ». źn admettant la 

contrefaçon, la Cour énonce que les professionnels dans un premier temps, 

les consommateurs finaux ultérieurement, sont susceptibles d'interpréter le 

signe Konica, tel qu'il est utilisé pour la distribution des produits PAP Vivitar, 

comme désignant ou visant à désigner l'entreprise de provenance de ces 

produits. 

źn vertu de cet arrêt, l'usage de la marque Konica constitue bien une atteinte 

aux droits de marque de son titulaire. Même si, lors du premier achat, le 

consommateur pouvait l'ignorer, dès le développement et, a fortiori, lors 

d'achats ultérieurs, il rattachera le PAP Vivitar à Konica. Il est vrai que cela 

concerne un utilisateur curieux ou attentif qui aura lu, à supposer qu'il désire 

tirer des photographies, la marque Konica sur la bordure des négatifs. 

 

Comme l’indique P. Tréfigny, « la cour prend soin pourtant de préciser qu'en 

toute hypothèse, compte tenu des modifications apportées aux éléments 

concernés (assemblage ressemblant à du sparadrap adhésif, déroulement 

du film nécessaire, puis enroulement sur un axe), le titulaire de la marque 
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aurait pu légitimement s'opposer à cette nouvelle commercialisation 

susceptible de porter atteinte à la qualité des produits marqués »437. 

 

214. La doctrine française montre que l’approche communautaire de 

l’usage de la marque en tant que marque a influencé beaucoup la 

jurisprudence nationale. D’après J. Canlorbe Ś « jusqu’ici, la jurisprudence 

française faisait de la notion d’usage ‘en tant que marque‘ une application 

davantage fondée sur le motif d’opportunité propre à chaque espèce, que sur 

une approche raisonnée du système de protection des marques. Elle doit 

désormais en tenir compte en tant qu’élément essentiel pour apprécier le 

bien-fondé de l’action en contrefaçon comme celui de l’action en 

responsabilité intentée pour la protection de la marque de renommée »438. 

 

Par conséquent, il faut noter que la notion d’usage d’un signe à titre de 

marque a commencé à apparaître dans la jurisprudence comme le facteur 

d’appréciation de la contrefaçon. On peut observer cette tendance dans 

plusieurs jugements des cours françaises.  

 

215. Dans l’arrêt du 2007439, la Cour d’appel de Paris a constaté que la 

reproduction des marques dans le catalogue des œuvres mises en vente aux 

enchères publiques ne constitue pas un usage de marque en tant que signe 
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e a tàpu li itai eàpa uàda sàl' ditio à / àdeàl'ou ageàB.D.M.àLaàso i t àMOULIN“á‘TàetàFà‘à
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de marques et aux droits patrimoniaux, la seconde pour atteinte au droit moral de l'auteur.  
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distinctif à titre de marque, pour désigner l'un des produits visés dans 

l'enregistrement, mais pour représenter l'œuvre offerte à la vente, avec 

laquelle la marque se confond, et pour informer un éventuel acquéreur de la 

consistance de celle-ci.  

Alors la reprise de la dénomination « TINTIN » dans la vignette « CLUB 

TINTIN » n'est pas davantage un usage à titre de marque, mais pour 

désigner l’objet de la vente. On voit très clairement que l’usage en tant que 

marque (à titre de marque) a été lié avec l’identification par la marque des 

produits couverts par l’enregistrement. La Cour a donc adopté l’approche 

selon laquelle la marque utilisée n’identifie ni le titulaire de la marque, ni ses 

produits ou services, mais elle identifie les produits ou services du tiers qui 

utilise la marque d’autrui.  

Ici, on peut se poser la question, mentionnée déjà dans l’arrêt BMW c. 

Deenik, de savoir si cet usage ne crée aucun lien ou aucune association 

économique parmi les consommateurs entre le tiers et le titulaire ? 

Lorsque cet usage crée un tel lien ou association avec le titulaire, on pourrait 

se demander, si cet usage ne porte pas atteinte à l’une des fonctions de la 

marque (en cas de reproduction), soit à la fonction de garantir d’origine du 

produit ou service (en cas de l’imitation).  

 

216. Il est intéressant de noter comment les jugements ultérieurs 

s’occupaient du problème d’usage de la marque d’autrui.  

Dans l’arrêt du 27 juin 1995440, la Cour d’appel de Paris a discuté le 

jugement de première instance en considérant que l’utilisation de la 
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dénomination DAVIDOŻŻ à l’occasion du lancement d’une marque de 

cigares, produits visés par l’enregistrement des marques DAVIDOŻŻ, porte 

atteinte aux droits de la société DAVIDOŻŻ sur la marque DAVIDOŻŻ. Bien 

que la Cour ait constaté que l’usage de la marque DAVIDOŻŻ constituait un 

usage de marque sans autorisation, elle a remarqué en même temps que le 

terme DAVIDOŻŻ vise la dénomination sociale de la société et non pas la 

marque. De plus, la Cour a souligné que par l’usage de la marque on entend 

l’emploi de la marque dans sa fonction de désignation de la provenance des 

objets qu’elle couvre.  

Dans mon opinion, quoique la Cour n’ait pas utilisé expressis verbis le terme 

d’« usage de la marque à titre de marque », on pourrait tirer la conclusion 

qu’elle a essayé d’aller vers cette direction. D’après l’interprétation de la 

Cour, l’usage de la marque c’est l’usage dans la fonction de distinction 

(désignation de la provenance). Alors l’usage de la marque à titre de marque, 

c’est l’usage pour désigner la provenance des produits. Lorsque, dans 

l’affaire en l’espèce, la marque n’a pas été utilisée par un tiers en tant que 

marque, la Cour n’a pas constaté de contrefaçon. Par contre, il est 

intéressant de noter que dans la même affaire la Cour a considéré qu’un tel 

usage de la marque DAVIDOFF constitue un acte de concurrence 

déloyale441.  

Il faut donc noter que l’absence de contrefaçon n’exclut pas la qualification 

d’usage de la marque d’autrui comme un usage illicite et agissement 

parasitaire. Par contre, cette affaire montre bien que ces deux aspects : 

l’usage de la marque d’autrui, donc atteinte au droit de marque, et l’acte de 

concurrence déloyale sont bien indépendants et séparés.  
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217. Dans la doctrine polonaise, on souligne que le caractère d’usage de la 

marque par un tiers est essentiel afin de qualifier un tel acte d’usage de la 

marque comme atteinte au droit exclusif.  

P. Podrecki s’exprime très clairement en disant que : « l’usage de la marque 

d’autrui hors ses fonctions ne constitue pas une atteinte au droit de marque 

en vertu des dispositions de la loi sur la propriété industrielle »442.  

C’est aussi l’avis d’ź. Traple, selon qui « pour constater le fait de 

contrefaçon, il est nécessaire de prouver qu’un tiers utilise une marque 

identique ou similaire dans la fonction de marque »443.  

De plus, R. Skubisz a utilisé le terme d’« usage à titre de marque » en 

constatant que : « l’usage de la marque à titre de marque c’est l’usage de la 

marque afin de distinguer sur la base de provenance certains produits des 

produits du même genre qui proviennent d’une entreprise différente. L’usage 

d’un signe à titre de marque c’est l’usage pour exercer la fonction d’indication 

d’origine »444. 

R. Skubisz s’est prononcé aussi sur l’interprétation de l’article 5 de la 

Directive qui est primordial pour la détermination de la protection de la 

marque. Selon l’auteur, suite aux décisions rendues par la CJUź, l’atteinte 

au droit de marque, en vertu de l’article 5 par. 1 de la Directive, suppose 

qu’un tiers utilise la marque dans le but de distinguer les produits ou services 

sur la base de leur provenance (autrement dit – usage à titre de marque). 

Par analogie, si un tiers ne fait pas un tel usage, il n’y a pas de risque de 

confusion, même dans le cas de double identité (identité des signes et des 

produits ou services)445.  

źn prenant en considération cette opinion, on pourrait assimiler l’approche 

trop stricte à la protection conférée par la marque. Même en l’absence de 

risque de confusion, on pourrait envisager une atteinte aux autres fonctions 

de la marque (dans le cas de reproduction).  
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218. L’opinion de R. Skubisz s’est actualisée à l’occasion de l’arrêt de la 

CJUź dans l’affaire Adam Opel c. Autec (C-48/05). Cette affaire a déjà été 

évoquée dans la première partie, mais dans la glose de ce jugement R. 

Skubisz a indiqué que l’arrêt en question influence l’interprétation de l’article 

296 par. 2 point 1-3 de la LPI446. Selon l’auteur, afin d’appliquer l’article 296 

par. 2 point 1, il faut établir préalablement qu’un tiers utilise la marque 

d’autrui à titre de marque, donc dans le but de distinguer les produits sur la 

base de leur provenance. Si l’usage de la marque par un tiers n’a pas ce 

caractère, il faut indiquer que, malgré l’usage de la marque dans la vie des 

affaires, la double identité, et malgré l’illégalité de cet usage il n’y a pas 

d’atteinte au droit de marque dans le sens de l’article 296 par. 2 point 1 de la 

LPI447.  

źnsuite, l’application de l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI448 est possible à 

condition qu’un tiers utilise la marque d’autrui à titre de marque. Par 

conséquent, il n’y a pas de risque de confusion, lorsqu’un tiers n’utilise pas la 

marque afin d’indiquer la provenance des produits.  

źn résumé, au cour du contentieux, il faut tout d’abord établir qu’un tiers a 

utilisé la marque dans le but de distinguer les produits ou services sur la 

base de leur provenance. Après la constatation que cet usage fournit la 

fonction d’indication d’origine, il faut déterminer, si cet usage porte atteinte à 

la fonction de garantir d’origine du produit449. 

Dans la doctrine polonaise, il y a des opinions qui confirment l’approche 

présentée ci–dessus450. 
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Dans mon opinion, le doute déjà exprimé reste actuel. Surtout dans le cas de 

la reproduction, il faut vérifier que le fait qu’un tiers n’utilise pas la marque en 

tant que marque suffit pour exclure l’atteinte à l’une des fonctions de la 

marque. La conclusion de la partie précédente, c’est la thèse selon laquelle il 

n’y a pas d’atteinte au droit de marque dans le cas où l’usage n’est 

susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions fournies par la marque. 

Or, selon nous, il dépend de l’affaire en l’espèce, si l’absence d’usage de la 

marque à titre de marque exclut toute atteinte à l’une des fonctions de la 

marque.  

 

219. Dans la doctrine polonaise, on peut trouver aussi les opinions selon 

lesquelles l’usage du signe par un tiers dans un autre but qu’en tant que 

marque est indifférent du point de vue des dispositions des articles 5 par. 1 

sous a) et sous b) de la Directive451. Prenant en considération les décisions 

rendues, pendant de longues années, par la CJUź et l’évolution de 

l’approche d’usage de la marque d’autrui, qui va être présentée dans la 

partie suivante, cette conclusion paraît être trop stricte. Il faut surtout 

remarquer que les buts de la protection conférée par l’article 5 par. 1 sous a) 

et l’article 5 par. 1 sous b) diffèrent. Dans le premier cas, ce n’est pas la 

fonction de garantir d’origine du produit qui est protégée, mais aussi les 

autres fonctions de la marque452, tandis que l’article 5 par. 1 sous b) protège 

la fonction essentielle de la marque en prévenant le risque de confusion453. 

D’où, l’égalisation du but et de l’étendue de la protection conférée par ces 

deux dispositions peuvent susciter des doutes.  

La CJUź semble accepter cette direction d’interprétation en disposant que : 

« la protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la 

directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet 

égard, plus étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1, 
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sous b), dont la mise en œuvre exige l’existence d’un risque de 

confusion »454. 

 

220. Dans la jurisprudence polonaise, on ne trouve pas la confirmation 

précise du fait que l’atteinte au droit de marque exige l’usage d’un signe à 

titre de marque. Il faut néanmoins présenter la position de la Cour suprême, 

exprimée dans l’arrêt du 27 octobre 2004455, dans lequel la Cour a énoncé 

que l’usage de la marque d’autrui dans un but de publicité et à titre informatif 

est admissible à condition qu’il ne crée pas une association trompeuse sur 

les liens commerciaux entre le titulaire de la marque et un tiers.  

Dans l’affaire en l’espèce, la Cour a établi que le défendeur fait usage des 

marques enregistrées en poursuivant deux buts Ś (1) pour la publicité et pour 

informer sur la vente des pièces originales qui proviennent des titulaires des 

marques et (2) pour la publicité et pour informer le public à quelles voitures 

ces pièces sont destinées. Il faut noter que la Cour a admis que la publicité 

et l’information sur les services rendus par un tiers en utilisant les marques 

sont en principe licites, mais à condition que cet usage ne crée une 

association trompeuse entre le tiers et le titulaire de la marque. En prenant 

en considération les faits du litige, la Cour a disposé que la manière 

d’utilisation des marques par le défendeur cause un risque de confusion 

parmi le public qui peut croire que le défendeur fait partie d’une chaîne de 

vendeurs autorisés.  

 

221. Il faut aussi prendre en considération l’opinion générale exprimée par 

la Cour suprême de Pologne456 en vertu de laquelle : « pour appliquer les 

revendications basées sur l’article 296 par. 2 point 2 et point 3 de la LPI, qui 
                                                           
454
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font l’objet d’implémentation des dispositions des articles 5 par. 1 sous b et 

par. 2 de la Directive 89/104/EWG, il faut tenir compte de la jurisprudence de 

la CJUE concernant les dispositions de la Directive ainsi que la jurisprudence 

communautaire concernant la RMC – la jurisprudence est significative 

s’agissant de l’interprétation des dispositions des actes européens ainsi que 

des lois nationales ».  

Cette affirmation confirme la direction prise par la jurisprudence polonaise – 

de suivre l’esprit de la Directive concernant les marques et aussi les 

jugements appropriés. 

 

§ 3. Les apports de la CJUE à la problématique de l’usage de la marque 
d’autrui 

 

222. Bien que la CJUź, dans l’arrêt BMW c. Deenik, se serve de la notion 

d’usage de la marque à titre de marque, il est toujours douteux que cela 

signifie que la CJUź a affirmé que l’usage de la marque d’autrui à titre de 

marque constitue la condition sine qua non pour apprécier la contrefaçon. 

Autrement dit, est-ce que le fait que la marque n’est pas utilisée par un tiers 

à titre de marque suffit pour exclure l’atteinte au droit de marque ? 

D’après nous, la CJUź n’a pas donné une réponse positive à cette question 

et elle hésite toujours à définir clairement la portée de la protection conférée 

par la marque. Dans plusieurs jugements de la CJUE, on peut observer que 

l’usage de la marque d’autrui en tant que marque n’était pas forcément 

considéré comme la condition nécessaire afin de qualifier l’atteinte au droit 

de marque. 

 

223. L’arrêt Hölterhoff, déjà décrit dans la partie précédente, montre 

l’inconséquence de la CJUź. Il est utile de le présenter encore une fois, mais 

cette fois en prenant en considération l’opinion, exprimée par la CJUź, 

relative au caractère d’usage de la marque d’autrui.  
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Justement, à titre de rappel, le jugement consiste à répondre à la question 

préjudicielle de savoir, si l’usage de la marque d’autrui, aux fins de décrire 

les traits et les caractéristiques des produits offerts par un tiers, porte atteinte 

au droit de marque. 

Bien que la Cour ait donné une réponse négative à cette question, il est 

important de souligner qu’elle ne s’est pas servie de la notion d’usage de la 

marque à titre de marque pour justifier sa décision. À la lumière de l’arrêt 

BMW c. Deenik, cela paraît un peu incompréhensible surtout en prenant en 

considération le fait que c’était une occasion parfaite pour la CJUE 

d’examiner la question d’usage d’un signe autrement qu’en tant que marque. 

Au lieu de quoi, la Cour a constaté que l’usage de la marque peut être 

interdit en vertu de l’article 5 par. 1 de la Directive à condition que cet usage 

porte atteinte à un quelconque des intérêts que vise à protéger ledit article 5, 

par. 1457. 

S’agissant de préciser quels intérêts sont protégés par le droit de marque, la 

Cour a mentionné seulement qu’ « aucun des intérêts n’est pas affecté, 

lorsque le tiers fait référence à la marque dans le cadre d'une tractation 

commerciale avec un client potentiel, qui est un professionnel de la joaillerie, 

référence est faite à des fins purement descriptives, à savoir pour faire 

connaître les caractéristiques du produit offert à la vente au client potentiel, 

qui connaît celles des produits revêtus de la marque concernée et la 

référence à la marque ne peut pas être interprétée par le client potentiel 

comme indiquant la provenance du produit ».  

                                                           
457
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źn résumé, la Cour n’a pas précisé le contenu de la notion « intérêts du 

titulaire » et elle n’a utilisé non plus la notion d’« usage de la marque à titre 

de marque ». Comme l’indique W. Włodarczyk, il paraît que la Cour a voulu 

laisser cette question ouverte expressément458.  

Dans mon opinion, en comparant l’approche de la Cour présentée dans les 

arrêts BMW et Holtefhöff, il semble que la Cour, par l’arrêt Holtefhöff, a voulu 

élargir la sphère des actions qui peuvent porter atteinte au droit de marque 

et, en conséquence, être interdites en vertu de l’article 5 par. 1 de la 

Directive. Il paraît que la notion de « porter atteinte aux intérêts » soit plus 

large que la notion « usage à titre de marque ».  

On peut envisager la situation, et j’ai déjà mentionné ce problème dans la 

section précédente, que la marque n’est pas utilisée à titre de marque, mais 

cet usage peut porter quand même atteinte à un intérêt largo sensu du 

titulaire.  

 

224. L’arrêt Arsenal a déjà été discuté à plusieurs reprises dans le présent 

ouvrage, mais il faut encore une fois le rappeler pour montrer son importance 

en déterminant le caractère d’usage de la marque d’autrui dans l’appréciation 

de la contrefaçon. Sans répéter les motifs du jugement, il faut noter que cette 

fois-ci la Cour ne s’est référée ni à l’usage de la marque d’autrui à titre de 

marque, ni à l’utilisation qui porte atteinte aux intérêts au sens large du 

titulaire.  

Dans cette affaire, la Cour a statué que l’article 5 par. 1 sous a) de la 

Directive autorise le titulaire à interdire à un tiers de faire usage d’un signe 

identique à la marque pour des produits identiques, couverts par 

l’enregistrement, si cet usage porte atteinte aux intérêts du titulaire relatifs 

aux fonctions de la marque.  

Il est donc loisible de conclure que la Cour a essayé de préciser la notion 

d’« intérêts » du titulaire en les rattachant aux fonctions de la marque. Par 
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contre, la CJUź n’a pas précisé quelles fonctions sont prises en 

considération, mais il est évident que ce n’est pas uniquement la fonction de 

distinction qui doit être protégée par le droit sur la marque. źn cas de 

reproduction, ce sont notamment des fonctions variées qui constituent l’objet 

de la protection. Cette question a été discutée dans la partie 2 de la présente 

étude.  

 

Il est intéressant de noter que, dans son avis dans l’affaire en l’espèce, 

l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer s’est référé à la notion d’usage de la 

marque à titre de marque. Il a constaté que Ś « la question de savoir quand 

une marque est utilisée par un tiers en tant que telle est une question de fait 

à laquelle il incombe au juge national de répondre en fonction des données 

dont il dispose. Néanmoins, dans le cas d’identité des signes distinctifs que 

les entreprises propriétaires d’équipes de football ont fait enregistrer en tant 

que marques dans le but de commercialiser des vêtements et des articles 

liés à leur formation sportive »459. 

P. de Candé signale aussi un point intéressant concernant l’avis de l’avocat 

général ś lorsqu’il y a double identité – des signes et des produits - il n’est 

pas nécessaire de faire étaler le risque de confusion, car il y a présomption 

que ce risque existe. « En se fondant sur une présomption de même nature, 

lorsqu’il y a identité de signe et de produit ou service, il existe une forte 

présomption que l’usage du signe a été fait à titre de marque »460. Dans mon 

opinion, cette conclusion va beaucoup trop loin et assimile le droit de marque 

à un droit « absolu » au sens propriétaire, qui protège le titulaire contre un 

usage quelconque de la marque par un tiers. L’application de cette approche 

aurait élargi le droit du titulaire sur la marque d’une manière excessive. 

Cette approche serait aussi en opposition avec la disposition de l’article 5 

par. 1 de la Directive qui exige expressis verbis que l’usage de la marque se 

fasse dans la vie des affaires ainsi qu’avec tout le bagage de la 

jurisprudence communautaire.  
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źn même temps, il est utile de noter que la Cour n’a pas appliqué cette fois 

l’obligation d’usage de la marque à titre de marque présentée dans l’avis 

général. Il semble que la Cour ait penché vers la protection des fonctions de 

la marque en soulignant l’importance du résultat d’usage de la marque 

d’autrui. Il paraît que l’établissement de la condition préalable - usage de la 

marque à titre de marque - pourrait limiter l’efficacité de la protection des 

fonctions de la marque. 

 

225. L’arrêt suivant - Opel - est donné par R. Skubisz comme l’exemple de 

ce que la CJUź a établi la condition sine qua non de porter atteinte au droit 

de marque consistant à utiliser la marque à titre de marque461. D’après les 

autres, cette thèse est très douteuse, car l’arrêt de la CJUź c’est encore un 

exemple d’éviter de donner une opinion précise sur le caractère d’usage de 

la marque nécessaire pour apprécier l’atteinte au droit exclusif du titulaire462. 

Dans cette affaire, la CJUź prend en considération surtout les fonctions de la 

marque en constatant qu’au sens de l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive 

le titulaire est habilité à interdire au tiers l’usage de la marque, si cet usage 

porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la 

marque en tant que marque enregistrée pour des jouets463.  

Voilà le résumé de cet arrêt, présenté par J. Azéma Ś « Ici encore 

l'interprétation retenue par la CJCE de l'article 5, § 1, a) de la directive 

cantonne la protection découlant de la marque dans des limites que ne 

connaissait pas jusqu'alors notre droit interne. Cependant celles-ci 

paraissent raisonnables et justifiées par la nécessité de ne pas permettre au 
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titulaire de la marque d'interdire en fait, au-delà de l'utilisation de celle-ci, 

l'activité même du fabricant de modèles réduits »464. 

 

226. Pareillement, dans l’arrêt Céline, la Cour ne s’est pas prononcée sur 

l’usage de la marque à titre de marque. Néanmoins, elle a précisé quatre 

conditions qui doivent être remplies pour pouvoir interdire au tiers l’usage de 

la marque en vertu de l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive. źlle sont les 

suivantes : (1) cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ś (2) il doit être 

fait sans le consentement du titulaire de la marque ś (3) il doit être fait pour 

des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été 

enregistrée ; (4) il doit porter atteinte, ou être susceptible de porter atteinte,  

aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de 

garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services465. 

Tout d’abord, il convient d’observer que la CJUź n’a pas subordonné 

l’atteinte au droit de marque à l’atteinte aux intérêts du titulaire. źlle s’est 

référée directement aux fonctions de la marque. La Cour n’a pas mentionné 

non plus la condition d’usage d’un signe à titre de marque.  

Néanmoins, la Cour dans ces quatre conditions a mentionné que l’usage de 

la marque par autrui doit être fait pour des produits ou des services. Ensuite, 

la CJUź admet qu’au sens de l’article 5 par. 1 et 2 de la Directive, il s’agit de 

l’usage aux fins de distinguer les produits ou services466. W. Włodarczyk 

signale que cette remarque concernait l’interprétation de la notion d’« usage 

pour les produits ou services »467. 

Il est donc douteux que la notion d’usage de la marque à titre de marque 

corresponde à la notion d’usage de la marque pour les produits ou services. 

Si l’on prend en considération qu’il s’agit d’un usage permettant de distinguer 

les produits ou services, la réponse à cette question peut être positive. 

D’après le commentaire sur l’arrêt Céline Ś « D'abord la CJCE réaffirme, 
                                                           
464

 J.àáz a,àLesàd oitsà o f sàpa àlaà a ue,à‘TDàCo .à . 
465

 Poi tà àdeàl a t.à 
466

 Poi tà àdeàl a t.à 
467

 W.àWłodar z k,àUż a ieàoz a ze iaà à ha akte zeàz akuàto a o egoà ào ze z i t ieàET“ ,àop. 

cit. 



178 

 

contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser la décision Opel, que le terme 

d'‘usage’ doit s'entendre comme un usage « aux fins de distinguer » le 

produit ou service. Il s'agit donc d'une confirmation de la validité d’un critère 

subjectif »468.  

 

227. Une opinion intéressante de la CJUź sur le caractère d’usage de la 

marque a été exprimée dans l’arrêt O2469. Tout d’abord, la question 

préjudicielle concernait entre autres l’usage d’une marque similaire à la 

marque enregistrée, donc l’interprétation de l’article 5 par. 1 sous b) de la 

Directive.  

Selon la Cour, il y a 4 conditions qui doivent être réunies pour que le titulaire 

puisse interdire l’usage de la marque : (1) cet usage doit avoir lieu dans la vie 

des affaires ; (2)  il doit être fait sans le consentement du titulaire de la 

marque ; (3)  il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou 

similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et (4) il doit 

porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle 

de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des 
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produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du 

public470. 

On peut observer que l’esprit de l’approche adoptée par la CJUź reste le 

même que celui présenté dans l’arrêt Céline. Tout comme dans ce dernier 

cas, il s’agissait d’une imitation que la Cour a examiné et il faut souligner 

qu’elle a confirmé que c’était uniquement la fonction essentielle de la 

marque, c’est-à-dire la fonction de garantir la provenance des produits ou 

des services aux consommateurs, qui était protégée par le droit de marque. 

Autrement dit, sans occurrence de risque de confusion qui suppose l’atteinte 

à la fonction de garantir la provenance, l’article 5 par. 1 point b) de la 

Directive n’est pas appliqué. Ce raisonnement semble être en accord avec le 

but de protection de la marque contre le risque de confusion. Autrement, 

l’application de l’article 5 par. 2 sous b) serait trop élargie sans justification 

légale.  

 

źn ce qui concerne le caractère d’usage de la marque par autrui, la Cour 

n’utilise pas la notion d’usage de la marque à titre de marque. Néanmoins, la 

notion d’usage de la marque pour des produits ou services est répétée et - 

comme la Cour précise – il faut établir préalablement, si le tiers fait usage de 

la marque dans le but de distinguer les produits ou services introduits par lui 

sur le marché471. 

Il faut noter que ce jugement de la CJUE a fait l’objet de critique d’une partie 

de la doctrine polonaise, celle qui se prononce sur l’importance de la notion 

d’« usage de la marque à titre de marque ». Selon les auteurs du 

commentaire de l’arrêt en question, la Cour n’a pas dit, si l’usage de la 

marque d’autrui dans une publicité comparative constitue l’usage de la 

marque à titre de marque472. D’après les glossateurs, la Cour pouvait 

constater, d’une manière claire et exacte, que l’usage de la marque dans la 

                                                           
470
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publicité comparative, ce n’est pas l’usage à titre de marque et, par 

conséquent, les dispositions de la Directive ne s’appliquent pas473. 

 

228. Les décisions postérieures de la CJUE, surtout dans les affaires 

GOOGLE474, ont porté aussi sur le fait d’usage de la marque au sens de 

l’article 5 par. 1 de la Directive.  

                                                           
473

 Ibid. 
474

 CJUE, 23 mars 2010, les affaires jointes C- / à àC-238/08. Google France SARL, Google Inc. c. 

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Google 

France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre–Alexis 

Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08).  Les faits des litiges sont les suivants : Google exploite 

u à oteu àdeà e he heàsu ài te et.àLo s u u ài te auteàeffe tueàu eà e he heà àpa ti àd u àouà
de plusieurs mots, le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre 

à esà otsà pa à o d eà d oissa tà deà pe ti e e.à Ilà s agità desà sultatsà ditsà « naturels »à deà laà
e he he.à Googleà p oposeà aussià u à se i eà deà f e e e tà pa a tà d o à « AdWords ».à Ceà
se i eàpe età àtoutàop ateu à o o i ue,à o e a tàlaàs le tio àd u àouàdeàplusieu sà otsà l s,à
deàfai eàappa a t e,àe à asàdeà o o da eàe t eà eàouà esà otsàetà eluiàouà eu à o te usàda sà laà
e u teàad ess eàpa àu ài te auteàauà oteu àde recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce 

lie à p o otio elà appa a tà da sà laà u i ueà « liens commerciaux »,à uià està affi h eà soità e à pa tieà
d oiteà deà l a ,à à d oiteà desà sultatsà atu els,à soità e à pa tieà sup ieu eà deà l a ,à au-dessus 

desditsà sultats.àLeditàlie àp o otio elàestàa o pag àd u à efà essageà o e ial.àE se le,à
eàlie àetà eà essageà o stitue tàl a o eàaffi h eàda sàlaà u i ueàsus is e.àPlusieu sàa o eu sà
peu e tà s le tio e à leà eà otà l .à L o d eà d affi hageà deà leurs liens promotionnels est alors 

d te i ,à ota e t,à e à fo tio à duà p i à a i alà pa à li ,à duà o eà deà li sà a t ieu sà su à
lesditsà lie s,à ai sià ueàdeà laà ualit à deà l a o eà telleà u alu eàpa àGoogle.à L a o eu àpeutà à
toutà o e tàa lio e àsaàpla eàda sàl o d eàd affi hageàe àfi a tàu àp i à a i alàpa à li àplusà le à
ouà e à essa a tà d a lio e à laà ualit à deà so à a o e.à Googleà aà isà auà poi tà u à p o essusà
auto atis à pou à pe ett eà laà s le tio à deà otsà l sà età laà atio à d a o es.à Lesà a o eurs 

s le tio e tàlesà otsà l s,à dige tàleà essageà o e ialàetài s e tàleàlie à e sàleu àsite. 
Affaire C-236/08 

Vuitto àestàtitulai eàdeàlaà a ueà o u autai eà« Vuitton »àetàdesà a uesà atio alesàf a çaisesà
« Louis Vuitton »àetà« LV ».à Ilàestà o sta tà ueà esà a uesàso tà e o es.àáuàd utàdeà l a eà

,àVuitto àaàfaità o state à ue,à lo sàdeà l utilisatio àduàmoteur de recherche de Google, la saisie 

pa à lesà i te autesàdesà te esà o stitua tà sesà a uesà faisaità appa a t e,àda sà laà u i ueà« liens 

commerciaux »,à desà lie sà e sà desà sitesà p oposa tà desà i itatio sà deà p oduitsà deà Vuitto .à Ilà aà
gale e tà t à ta lià ueàGoogleàoff aitàau àa o eu sàlaàpossi ilit àdeàs le tio e à o àseule e tà

desà otsà l sà o espo da tà au à a uesà deà Vuitto ,à aisà aussià esà otsà l sà asso i sà à desà
e p essio sà o ua tàl i itatio ,àtellesà ueà« imitation »àetà« copie ».à 
Affaire C-237/08 

Viati u àestàtitulai eàdesà a uesàf a çaisesà« Bourse des Vols »,à« Bourse des Voyages »àetà« BDV »,à
e egist esàpou àdesàse i esàd o ga isatio àdeà o ages.à Lute ielàe e eàu eàa ti it àdeàp estatai eà
deà se i esà i fo ati uesà pou à leà o pteà d age esà deà o ages.à Elleà assu eà l ditio à età laà
maintenance du site internet de Viaticum. Viaticum et Luteciel ont fait constater que, lors de 

l utilisatio àduà oteu àdeà e he heàdeàGoogleàpa àdesài te autes,àlaàsaisieàdesàte esà o stitua tà
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229. Dans les affaires en l’espèce, la Cour a dû se prononcer et dire si 

l’usage par un tiers d’un mot clé, identique à la marque enregistrée, suite 

auquel la publicité apparaît constitue l’usage au sens de l’article 5 de la 

Directive et si un tel usage porte atteinte au droit de marque en vertu de 

l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive.  

Tout d’abord la Cour a répété la règle générale exprimée déjà dans l’arrêt 

Céline (point 16) qu’en vertu de l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive, le 

titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage, qui est fait sans son 

consentement, d’un signe identique à ladite marque, lorsque cet usage a lieu 

dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques 

à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte, ou est 

susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque. 

Prenant en considération cette opinion qui était déjà présentée, il est 

intéressant de noter les observations de la Cour sur la notion d’« usage pour 

des produits ou des services ». La Cour a constaté que le fait qu’un signe 

identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un 

concurrent du titulaire de la marque, dans le but de proposer aux internautes 

une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, 

constitue l’usage dudit signe pour les produits ou les services dudit 

concurrent475.  

Même si un tel usage ne vise pas à présenter les produits ou les services 

d’autrui comme une alternative par rapport aux produits ou aux services du 

titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d’induire les internautes 

                                                                                                                                                                                     

les marques sus is esàfaisaitàappa a t e,àda sà laà u i ueà« liens commerciaux »,àdesà lie sà e sàdesà
sitesà deà o u e tsà deà Viati u .à Ilà aà gale e tà t à ta lià ueà Googleà off aità au à a o eu sà laà
possi ilit àdeàs le tio e à à etteàfi àdesà otsà l sà o espo da tàau dites marques. 

Affaire C-238/08 

M.àTho etàestàtitulai eàdeàlaà a ueàf a çaiseà« Eurochallenges »,àe egist eà ota e tàpou àdesà
se i esà d age eà at i o iale.à CN‘‘Hà e e eà l a ti it à d age eà at i o iale.à Elleà està titulai eà
d u eàli e eàsu àlaà a ueàsus is e,à o d eàpa àM.àTho et.àáuà ou sàdeàl a eà ,àM.àTho età
età CN‘‘Hà o tà faità o state à ue,à lo sà deà l utilisatio à duà oteu à deà e he heà deà Googleà pa à desà
i te autes,à laà saisieà duà te eà o espo da tà à laà a ueà sus is eà faisaità appa a t e,à da s la 

u i ueà « liens commerciaux »,à desà lie sà e sà desà sitesà deà o u e tsà deà CN‘‘H,à e ploit sà
espe ti e e tàpa àM.à‘a oi àetàTige .àIlàaà gale e tà t à ta lià ueàGoogleàoff aitàau àa o eu sà
laàpossi ilit àdeàs le tio e à à etteàfi àledit terme en tantà ueà otà l . 
475
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en erreur sur l’origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant 

croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise 

économiquement liée à celui-ci, il y a usage « pour des produits ou des 

services ».  

Par contre, s'agissant de la responsabilité des moteurs de recherche, la 

CJUE estime qu'un prestataire qui offre de stocker en tant que mot-clé un 

signe identique à une marque, notoire ou pas, et organise l'affichage 

d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe à titre de 

marque476. 

Comme l’indique A.Folliard-Monguiral Ś « l'usage par Google des marques 

antérieures est d'ailleurs comparable à l'usage que ferait une régie 

publicitaire qui reproduirait ou imiterait une marque protégée dans le cadre 

d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir l'activité commerciale de 

ses propres clients. Certes, l'article 5 (3) (d) de la directive 89/104/CEE et 

l'article 9 (2) (d) du RMC permettent d'interdire l'usage par un tiers non 

autorisé d'une marque protégée « dans les papiers d'affaires et la publicité ». 

Cette interdiction ne s'adresse cependant qu'au tiers qui utilise la marque 

pour sa fonction distinctive, c'est-à-dire pour la promotion de ses propres 

produits ou services, ce qui n'est pas plus le cas du prestataire de service 

publicitaire que du prestataire de service de référencement sur internet »477. 

 

                                                           

476 P.àT fig -Goy, La CJUE et la question des mots- l sàp opos sàpa à lesà oteu sàdeà e he he,à
Prop. Industr. No 5, Mai 2010. 

477 A. Folliard-Monguiral, CJUE,àa tàGoogle : droit des marques et internet (1) : la espo sa ilit àduà
p estatai eàdeàse i eàdeà f e e e t,àP op.àI dust .àNoà ,àJui à .àL auteu ài di ueà gale e tà
u u eà po seà o t ai eàa outi aità à eà ueàleà o epteu àd'u eà a pag eàpu li itai e,àouàl' diteu à

d'une revue dans laquelle un contrefa teu à pu lie aità u eà pu li it à puisseà t eà pou sui ià pou à
o t efaço àsu à leà fo de e tàdesàa ti lesà àdeà laàdi e ti eàN° 89/104/CEE et 9 du RMC, ce qui est 

e essif.àU eà espo sa ilit àpou àfauteàestà epe da tàe isagea leàselo àlesà glesàdeàd oità i ilàou 

deàd oitàdeàlaà o u e eàd lo aleàdesàÉtatsà e es. 
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230. À titre de résumé, on peut constater que la CJUź n’a pas donné une 

réponse exacte et précise sur le caractère d’usage de la marque d’autrui fait 

par un tiers afin d’apprécier l’atteinte au droit de marque. Il paraît que la Cour 

n’a pas l’intention de restreindre la portée du droit sur la marque d’une 

manière excessive et alors elle laisse ce problème ouvert. 

 

Dans mon opinion, on pourrait quand même constater que c’est surtout le 

résultat de l’usage de la marque d’autrui dont on doit tenir compte en 

appréciation de la contrefaçon. Ce résultat peut consister en « l’atteinte aux 

intérêts du titulaire en relation avec les fonctions de la marque » ou 

« l’atteinte à la fonction essentielle – garantir d’origine du produit ou service » 

ou « l’atteinte aux fonctions de la marque » - en fonction des faits du litige. 

Par conséquent, on pourrait risquer la thèse que seul l’usage de la marque 

d’autrui dans la vie des affaires et pour les produits ou services peut conduire 

aux résultats mentionnés ci–dessus. Pour le dire d’une manière plus précise, 

il faut indiquer que selon la jurisprudence communautaire l’usage de la 

marque d’autrui à titre de marque n’a pas été déterminé comme la condition 

sine qua non de la contrefaçon.  

 

 

 

Chapitre 2  

  

Le respect des principes de spécialité et de territorialité 
de la marque 

 

 

231. Le principe en vertu duquel le droit de marque est limité aux produits 

ou services spécifiés par l’enregistrement ainsi qu’au territoire du pays 

d’enregistrement ne suscite aucun doute. Pour les besoins de ce chapitre, il 

paraît utile de rappeler l’opinion exprimée par A.R. Bertrand selon laquelle 

« le droit des marques ne confère aucun droit de propriété sur une 
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dénomination ou un signe en tant que tel, mais sur un binôme 

marque/produit ou services »478. 

 

Dans mon opinion, le principe de spécialité et de territorialité reflète bien le 

caractère du droit de marque en l’excluant à la fois des droits de la propriété 

sur la chose. Bien évidemment, en relation avec le droit de la propriété il n’y 

a pas besoin de parler des limites territoriales. Bien que la propriété 

concerne une chose matérielle – spécifiée et concrète, qui appartient au 

propriétaire - on ne peut pas parler ici du principe de spécialité applicable au 

droit des marques.  

 

232. Il s’agit de savoir tout d’abord quelles sont les frontières du principe de 

spécialité et quelle est la méthode de vérifier quand ce principe exclue 

l’application des dispositions concernant l’atteinte au droit de marque. Il faut 

aussi envisager, comment le principe de spécialité fonctionne en relation 

avec les marques renommées. Bien qu’on ait admis que ce principe ne 

s’applique pas à ces marques, il faut bien savoir sous quelles conditions 

telles marques peuvent profiter d’une protection élargie (Section 1). 

 

źnfin, il faudrait envisager le principe de territorialité et dire, en grandes 

lignes, quels problèmes peuvent apparaître dans le monde contemporain où 

les frontières deviennent de plus en plus illusoires (Section 2).  

 

Section 1. Le principe de spécialité de la marque 

 

« À défaut d'âme, les objets ont des marques »479 

 

233. Cette citation reflète bien la destination de la marque. źlle servait 

toujours, depuis les temps anciens, à désigner un objet matériel, concret. Le 

                                                           
478

 A.R. Bertrand, op. cit. L auteu ài di ueàu eàe eptio à à etteàp i ipeà– la marque notoire.  
479

 Ya àdeàl'E otaisà « Laàse oti eàestài e plaça le »,à d.àPlon 1998). 
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but d’apposition de la marque sur l’objet changeait avec le temps480, mais il 

existait toujours l’association entre la marque et l’objet ou le service 

déterminé. De ce point de vue, on peut risquer la thèse que la marque est un 

bien relatif qui n’a pas de raison d’être sans le produit ou service qu’il 

désigne.  

 

234. Au niveau législatif, aussi bien le CPI que la LPI admettant le principe 

de spécialité. Il faut quand même noter que le CPI exprime ce principe d’une 

manière explicite. źn vertu de l’article L.713-1 du CPI, l’enregistrement de la 

marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les 

produits ou services qu’il a désignés481. Bien que le principe de spécialité soit 

exprimé dans le CPI d’une façon plus explicite que dans la loi polonaise, son 

application est pareille dans ces deux ordres juridiques.  

Dans la doctrine française, on souligne la relativité du droit sur la marque. Il 

s’agit de ce que le droit des marques ne porte pas sur le signe choisi lui–

même, mais il concerne la relation entre la marque et les produits ou 

services spécifiés482.  

Il est utile aussi de noter que cette relativité constitue la différence 

fondamentale entre les innovations industrielles et les créations d’une part et 

les signes distinctifs d’autre part483. 

 

                                                           
480

 V. Partie I. 
481

 J.-L. Piotraut et P.-J.à De h ist ,à Juge e tsà età a tsà fo da e tau à deà laà p op i t à i dust ielle,à
La oisie à .à à “elo à lesà auteu s,à laà a ueà està p ot g eà ueà pou à lesà p oduitsà et/ouà se i esà
ide ti uesà ouà si ilai esà à eu à is sà auà d p t.à Elleà eà fi ieà pasà d u eà p ote tio à pou à elle-

e.àLesàauteu sà i di ue tà laàd isio àdeà laàCou àdeà assatio à Cass.àCo . àduà à a sà àe à
e tuà deà la uelleà « e  statua t ai si [ o t efaço ], sa s e he he  si les p oduits ou se i es 

au uels s appli uait la a ue taie t ide ti ues à eu  ue la so i t  Ca o isatio  a ait is s 
da s ses p op es d pôts de a ue, ou tout au oi s si ilai es,  la ou  d appel a pas do  de 

ase l gale à sa d isio  ». 
482

 F. Pollaud-Dulian, op. cit.  
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235. L’article 153 de la LPI dispose que le titulaire en faveur duquel une 

marque a été enregistrée obtient le droit exclusif d’utiliser la marque sur le 

territoire de Pologne dans un but professionnel ou économique.  

Bien que le principe de spécialité ne soit pas décrit expressis verbis dans la 

disposition de la LPI, son application en droit polonais ne fait pas de doutes. 

Comme c’était déjà mentionné dans le chapitre antérieur, la protection est 

conférée à une marque « concrète », c’est–à–dire celle indiquée dans le 

registre approprié des marques pour les produits ou services appropriés 

couverts par l’enregistrement484. 

Par conséquent, la protection résultant de l’enregistrement de la marque ne 

couvre pas les signes similaires (même s’ils sont utilisés pour les produits ou 

services identiques) ainsi qu’elle ne concerne pas les produits ou services 

similaires à ceux enregistrés485.  

La LPI prévoit une exception à cette règle. L’article 169 par. 4 de la LPI 

considère comme usage de la marque enregistrée l’usage de la marque sous 

une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif. L’article L.714-4 du 

CPI contient exactement la même disposition. Cette exception, c’est le 

résultat de l’adoption dans les lois nationales de l’article 5C-2 de la 

Convention de Paris486. źn tant qu’exception, elle doit être interprétée d’une 

manière stricte et étroite487.  

Il faut bien noter que les dispositions mentionnées ci–dessus ne s’appliquent 

pas aux produits ou services similaires. Par conséquent, l’usage de la 

marque pour les produits ou services similaires à ceux couverts par 

l’enregistrement n’entraîne pas l’obligation d’un usage sérieux de la marque 

prévue par chacune des législations nationales488. Or dans le cas où le 
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 CAV de Varsovie, 19 mars 2009, VI Sa/Wa 1888/08 ; CAV de Varsovie, 17 avr. 2009, VI Sa/Wa 

2314/08. 
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 M. Trzebiatowski [dans :]àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à ,àpodà edak jąà‘.à“ku isza,àop. 

cit. 
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 U.àP o ińskaà d. ,àop. cit. 
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titulaire souhaite obtenir la protection pour les services ou produits similaires 

en utilisant la même marque, il est autorisé à obtenir ledit enregistrement489. 

 

236. En droit des marques, le principe de spécialité diffère en fonction de la 

sphère du droit. Si l’on prend en considération la sphère positive du droit de 

marque (articles 153 de la LPI et L.713-1 du CPI), il faut redire que la 

protection n’est conférée que sur la marque, et que sur les produits ou 

services couverts par l’enregistrement. Par contre, en prenant en 

considération la sphère négative du droit (articles L.713-2 et L.713-3 du CPI 

et article 296 par. 2 point 1) et le point 2) de la LPI), la protection s’étend sur 

les produits et services similaires et sur les marques similaires490.  

Il existe bien évidemment une exception au principe de spécialité déterminée 

dans la sphère négative du droit en relation avec les marques renommées. 

Ce sujet sera élaboré dans la section suivante.  

 

237. À considérer la sphère négative du droit, donc les actes prohibés pour 

les tiers, on verra que les modèles de la protection se différencient. Tout 

d’abord, il y a la protection conférée dans le cas d’identité des signes et 

produits ou services (article L.712-2 du CPI, article 296 par. 1 point 1) de la 

LPI). Ce cas est applicable lorsqu’un tiers fait usage d’un signe identique à la 

marque enregistrée pour les produits ou services identiques à ceux couverts 

par l’enregistrement de la marque.  

źnsuite, le droit des marques protège le titulaire contre le risque de confusion 

en cas d’usage Ś (1) d’un signe identique à la marque enregistrée pour les 

produits et services similaires ś (2) d’un signe similaire à la marque 
                                                           
489

 E à e tuàdeà l a ti leà à deà laà LPI,à ilà està possi leàpou à leà titulai eà e t ep e eu àdeà laà a ueà
d o te i à l e egist e e t de la marque identique pour les produits ou services identiques ou 

si ilai esàai sià ueàd o tie tàl e egist e e tàd u eà a ueàsi ilai eàpou àlesàp oduitsàouàse i esà
si ilai es.àDa sà leàCPI,à ilà à aàpasàdeàdispositio à uià o espo dàe a te e tà à l a ticle 134. Il faut 

ua dà eài di ue àl a ti leàL. -9 en vertu duquel toute modification du signe ou extension de 

laàlisteàdesàp oduitsàouàse i esàdoitàfai eàl o jetàd u à ou eauàd p t.à 
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enregistrée pour les produits ou services identiques ś (3) d’un signe similaire 

à la marque enregistrée pour les produits ou services similaires. 

Il faut alors analyser la notion « d’identité » entre les signes (§ 1) Il est 

également nécessaire d’envisager les frontières de la notion « similitude » 

entre les signes (§ 2) et « similitude » entre les produits ou services et 

présenter les conditions d’appréciation de la similitude entre les signes et les 

produits ou services élaborées par la jurisprudence nationale et 

communautaire (§ 3). źnsuite, il est nécessaire de présenter en grandes 

lignes les conditions d’appréciation du risque de confusion (§ 4). 

Après avoir conduit l’analyse du principe ci-dessus, il faut se référer aussi à 

une situation d’exception. Par conséquent, il sera utile de présenter les 

modalités du principe de spécialité applicables aux marques renommées 

(sous-section 2).  

 

Sous-Section 1. L’affirmation du principe de spécialité 

 

238. Comme le principe de spécialité a plusieurs aspects, il faudrait 

analyser les modalités concernant l’appréciation de l’identité ou de la 

similitude entre les produits ou services ainsi qu’entre les signes eux–

mêmes. źnsuite, il est nécessaire de présenter en grandes lignes le facteur 

indispensable pour appliquer les dispositions concernant la contrefaçon dans 

le cas d’imitation –risque de confusion parmi les clients.  

 

§ 1. L’identité entre les signes et entre les produits ou services 

 

239. Comme c’était déjà indiqué dans le chapitre précédent, en cas de 

double identité, c’est–à–dire de l’identité des signes et des produits ou 

services, il n’est pas nécessaire de prouver le risque de confusion, car celle-

ci est présumée.  
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C’est l’article L.712-2 du CPI ainsi que l’article 296 par. 1 point 1) de la LPI 

qui décrivent la situation de la reproduction de la marque. L’application des 

dispositions ci-dessus fait naître la question de la notion de l’identité entres 

les signes. Comme la conséquence de qualifier les signes de similaires et 

pas d’identiques impose au titulaire de prouver le risque de confusion (en 

vertu des articles L.712-3 du CPI ainsi que 296 par. 1 point 2) de la LPI), la 

question ci-dessus semble être de grande importance.  

 

240. Un point très intéressant, pour ce qui est de la valeur comparative de 

cette étude, c’est le fait que la plupart des pays européens ayant adopté la 

Directive (et parmi eux la Pologne) se servent, dans les dispositions 

concernant le droit des marques, de la notion d’« usage d’un signe identique 

à la marque enregistrée »491. Pendant que dans la législation française on 

trouve toujours le terme « reproduction »492. De plus, la lecture de la 

formulation de l’article L.712-2 du CPI suffit pour conclure que la définition de 

la reproduction de la marque qui correspond à la marque identique dans la 

législation polonaise est très vaste. Il faut aussi signaler que, historiquement, 

la compréhension par la jurisprudence française de la notion de reproduction 

de la marque était très élargie.  

Dans ce domaine, c’est aussi la jurisprudence européenne qui a joué un rôle 

primordial. On verra cet impact en analysant la notion de reproduction avant 

l’arrêt LTJ Diffusion (A) et après cet arrêt (B). źnsuite, on va envisager 

l’identité entre les produits ou services.  

 

 

 

 

                                                           
491
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A. La notion de reproduction avant l’arrêt LTJ Diffusion 

 

241. Historiquement, en droit français l’étendue de la reproduction était très 

vaste et concernait des formes variées des activités du tiers par rapport à la 

marque enregistrée.  

On trouve la définition en vertu de laquelle « la reproduction est définie 

comme le fait de confectionner ou de reproduire des éléments 

caractéristiques d’un signe protégé au titre de la marque, à l’identique ou 

quasi identique, quel qu’en soit le mode »493. 

Particulièrement, la doctrine française s’est servie de notions comme : 

« contrefaçon partielle » ou « reproduction partielle », « reproduction à 

l’identique », « reproduction quasi identique » ou « reproduction quasi-

servile » et « reproduction par adjonction »494. 

 

242. La contrefaçon partielle a eu lieu lorsqu’un élément essentiel ou un 

groupe d’éléments essentiels de la marque d’autrui, qui sont susceptibles 

eux-mêmes d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive495, sont 

reproduits par le tiers dans son signe. Alors, dans le cas d’une marque 

complexe, composée de plusieurs mots ou de dénominations et d’emblèmes, 

la reproduction de l’un d’entre eux suffisait pour constituer la contrefaçon, 

dans la mesure où cet élément était distinctif en lui-même496. 

La reproduction à l’identique, dénommée autrement reproduction servile, 

c’est la situation où l’ensemble des éléments de la marque sont reproduits497. 

Par reproduction quasi identique ou quasi servile on comprend la 

reproduction de la marque avec de minimes différences. Ladite reproduction 

était considérée comme une contrefaçon au même titre que la reproduction à 
                                                           
493

 J.-C. Galloux, op. cit. 
494

 J.àPassa,àD oitàdeàlaàp op i t ài dust ielle,àop. cit. ; J.- C. Galloux,  op. cit. ;àJ.àáz a,àJ.- C. Galloux, 

op. cit. 
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 J.-C. Galloux, op. cit. 
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 J. Szmidt-Szalewski, op. cit. L auteu ài di ueàlesàe e plesàsui a ts :àlesàp titsàsa o sà a seillaisàetà
le petit marseillais (Cass. Com 23 mars 1993). 
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 TGI Paris, 1
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l’identique498. Cette forme de la reproduction concerne aussi la situation ou la 

marque simple est reproduite par une marque complexe, par exemple : 

Numéro Cinq par Parfum N° 5499. Il peut également s’agir de la reproduction 

de la marque complexe par une marque complexe, par exemple Royal Ritz c. 

Hôtel Ritz Paris500. 

źnfin, il existait la reproduction avec adjonction qui était considérée comme 

une contrefaçon sauf les cas où la marque complexe constituait un tout 

indivisible dans lequel la marque simple authentique a perdu son 

individualité501. 

 

243. Par contre, en droit polonais la définition du « signe identique à la 

marque enregistrée » était toujours très étroite. Le signe identique doit être 

interprété comme « tel que la marque » sans aucunes modifications. La 

seule modification autorisée dans ce cas est celle qui n’est pas visible pour le 

consommateur502. 

 

B. La notion de reproduction depuis l’arrêt LTJ Diffusion 

 

244. Toutes les formes de reproduction mentionnées ci–dessus ont été 

considérées comme une contrefaçon au sens de l’article L.712-2 du CPI. 

Suite à l’arrêt LTJ Diffusion, qui va être décrit ci–après, révolutionnaire du 

point de vue de l’appréciation de la contrefaçon à l’identique, la jurisprudence 

française a dû adopter l’approche communautaire présentée dans la 

Directive et soutenue par la CJUE.  

                                                           
498

 J.-C. Galloux, op. cit.àL auteu ài di ueàlesàe e plesàsui a tsàdeàlaà ep odu tio à uasià ide ti ue : 
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Ozo aà CáàPa is,à àf .à  ; Kenzo – Kendo (CA Paris 21 avr. 1988). 
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501
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Comme l’énonce J. Passa Ś « le raisonnement de la Cour de justice a obligé 

le juge français à abandonner, pour l’application de l’article L.713-2, des 

critères d’identité des signes auxquels, approuvé par la doctrine, il faisait 

référence depuis longtemps et notamment les critères de « contrefaçon 

partielle », d’« adjonction inopérante » et de « reproduction quasi–servile ». 

Ainsi, le juge ne peut plus considérer que le signe litigieux est identique, 

lorsqu’il ne reproduit à l’identique qu’un élément – par hypothèse un élément 

distinctif essentiel – d’une marque comprenant d’autres éléments ; ce qu’on 

appelait la contrefaçon partielle »503. 

 

245. C’est l’arrêt LTJ Diffusion504 qui a établi les règles concernant la 

constatation de l’identité entre les signes qui n’ont pas perdu leur actualité. 

On verra aussi que cet arrêt, résultant du litige devant les juridictions 

françaises, avec son interprétation stricte de l’identité entre les signes, a 

particulièrement changé l’approche française du sujet505. 

Les faits du litige en l’espèce se présentent comme suit : LTJ Diffusion est 

titulaire de la marque « Arthur » enregistrée pour les produits dans la classe 

25 (y compris les bottes, les souliers et les pantoufles). Sadas est titulaire de 

la marque « Arthur et Żélice » enregistrée sur les produits de la classe 25. 

LTJ Diffusion a introduit contre Sadas une action devant le tribunal de grande 

instance de Paris et elle a invoqué principalement les articles L. 713-2 et 

L.713-3 du code.  

Le demandeur a soutenu que la jurisprudence et la doctrine française 

interprètent l’interdiction figurant à l’article L.713-2 du code comme visant les 

cas dans lesquels un élément distinctif d’une marque complexe est reproduit, 

à savoir la « contrefaçon partielle », ainsi que ceux dans lesquels soit un tel 

élément, soit l’intégralité de la marque est reproduite avec des éléments 

considérés comme ne portant pas atteinte à l’identité de la marque, 

circonstance qualifiée d’« adjonction inopérante ».  
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Le tribunal a constaté que l’interprétation de la notion de reproduction d’une 

marque au sens de l’article L.713-2 du code doit s’accorder avec celle de la 

notion de « signe identique à la marque », qui figure à l’article 5, paragraphe 

1, sous a), de la Directive, et le tribunal de grande instance de Paris a décidé 

de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :  

« L’interdiction édictée par l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première 

directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les 

législations des États membres sur les marques, concerne-t-elle la seule 

reproduction à l’identique sans retrait ni ajout du ou des signes composant 

une marque, ou peut-elle s’étendre à la reproduction de l’élément distinctif 

d’une marque composée de plusieurs signes ; 

la reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont 

adjoints d’autres signes ? ». 

La Cour s’est prononcée sur l’interprétation stricte de la reproduction à 

l’identique décrite dans l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive. źlle a indiqué 

très clairement que « Le critère d’identité du signe et de la marque doit faire 

l’objet d’une interprétation restrictive. En effet, la définition même de la notion 

d’identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les 

mêmes »506. Par conséquent, la protection offerte par l’article 5 par. 1 sous a) 

de la Directive ne peut pas être étendue aux situations protégées par l’article 

5 par. 1 sous b).  La Cour a énoncé donc très clairement qu’« il existe une 

identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans 

modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde »507. 

246. Certes, l’article 5 par. 1 sous a) de la Directive est applicable dans la 

situation d’identité absolue entres les signes (sans aucune modification, 

suppression, addition, etc.). Il est quand même possible que les signes 

diffèrent d’une manière minimale. L’avocat général Ż. Jacobs, et ensuite la 

Cour, ont dû établir la frontière entre les différences significatives entre les 
                                                           
506
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signes qui font appliquer l’article 5 par. 1 sous b) de la Directive et les 

différences qui permettent d’appliquer toujours l’article 5 par. 1 sous a) de la 

Directive508. 

Suite à l’avis de l’avocat général, la CJUź a admis par analogie les règles 

concernant l’appréciation de la similitude entre des signes (surtout dans les 

affaires Sabel509 et Lloyd510). Il faut se rappeler que la perception de l’identité 

entre le signe et la marque doit être appréciée globalement du point de vue 

d’un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé. La perception de l’identité entre le signe et 

la marque n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les 

caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre 

le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d’un 

consommateur moyen511.  

źn résumant cet arrêt de la manière la plus succincte possible - seul l’article 

L.713-3 du CPI est désormais applicable, lorsque le signe du tiers n’est pas 

identique à la marque enregistrée au sens indiquée par la CJUź.  

ż. Bonet fait une observation intéressante sur la décision rendue par la 

CJUE en doutant si cette décision est tellement révolutionnaire dans le cas 

d’une contrefaçon quasi servile qui consiste en la reproduction d’un élément 

distinctif de la marque. Selon lui : « la démonstration du caractère distinctif 

de l'élément reproduit impliquait incontestablement en pratique l'existence 

d'un risque de confusion entre la marque et le signe en cause, quand bien 

même la preuve d'un tel risque n'était pas exigée en principe. Les choses ne 

devraient pas être sensiblement différentes désormais. La reproduction quasi 

servile constitue en effet aujourd'hui un cas d'imitation, en sorte que, pour 

obtenir la condamnation du défendeur, le titulaire de la marque doit prouver 

l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe, ce qui le 

conduit inévitablement à démontrer que l'élément emprunté à sa marque est 

                                                           
508
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l'élément distinctif »512.  

 

247. Bien que l’arrêt en question ait établi les règles primordiales en 

matière d’appréciation de l’identité entre les signes, la pratique juridique 

montre que les doutes apparaissent toujours. Il est utile d’indiquer que 

l’OHMI a publié les directives relatives à la procédure de l’opposition513 pour 

interpréter l’identité entre les signes sur la base de sa jurisprudence. À la 

lumière de ces directives, en relation aux marques verbales, les marques 

sont identiques lorsqu’elles sont toutes les deux verbales et que 

l’enchaînement de lettres ou de chiffres coïncide exactement. źn d’autres 

termes, pour ce qui concerne ces marques, aucun élément figuratif 

spécifique ni apparence particulière ne sont revendiqués. Les différences 

entre des lettres minuscules ou majuscules ne sont pas prises en 

considération. La différence d’une seule lettre suffit pour conclure à l’absence 

de l’identité514. 

 

248. Après l’arrêt de la CJUź dans l’affaire LTJ Diffusion, la doctrine 

française est d’accord pour dire que la contrefaçon par reproduction c’est la 

reproduction à l’identique de la marque d’autrui515. La jurisprudence a adopté 

en principe cette approche en interprétant les dispositions de l’article L.712-2 

du CPI à la lumière de la Directive.  

Néanmoins, on trouve encore des décisions de la jurisprudence nationale qui 

sont surprenantes du point de vue de l’approche adoptée et présentée tout à 

l’heure. À titre d’exemple, on peut indiquer le jugement de la Cour d’appel 

d’Aix-en-Provence qui a décidé de la violation de l’article L.712-2 du CPI en 

relation avec le litige entre les marques Ś « dermo esthétique Reine » et 

« centre Laser Dermo źsthétique ». D’après la Cour : « la contrefaçon ne 
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peut être examinée que pour l’expression commune « dermo esthétique », 

qui correspond à une activité non médicale mais esthétique similaire aux 

deux marques litigieuses »516. źn cassant cet arrêt, la Cour de cassation a 

rappelé que la contrefaçon par reproduction, dont le régime dispense le 

demandeur d’administrer la preuve de l’existence d’un risque de confusion, 

« suppose l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou 

services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée »517. 

 

C. L’identité des produits ou services 

 

249. Il est vrai que l’identité des produits ou services ne pose pas tellement 

de doutes. D’où la question de l’identité entre les produits ou services n’a pas 

été très élaborée dans la doctrine. C’est la jurisprudence communautaire qui 

encore une fois livre les modalités appropriées.  

 

250. Afin d’apprécier l’identité entre les produits ou services, il faut tout 

d’abord analyser les produits ou les services couverts par l’enregistrement. 

Plus particulièrement, il est nécessaire de prendre en considération les 

termes comme Ś « particulièrement », « à l’exclusion », « c’est-à-dire », 

etc.  L’absence d’une interprétation correcte de ces termes peut résulter 

d’une analyse fautive de l’étendue de la protection conférée par la marque518. 

Ensuite, il faut comparer entre eux les produits ou services couverts par les 

signes du litige. La qualification de leur identité est possible, lorsque les 
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produits ou services du signe postérieur sont exactement les mêmes que les 

produits ou services de la marque antérieure519. 

Cette qualification sera possible aussi dans le cas où la liste des produits ou 

services couverts par l’enregistrement de la marque antérieure est plus large 

que la celle d’un signe postérieur. Par exemple, le terme d’« administration 

de l’entreprise » couvre le terme de « consultations du business ». Comme 

les services d’administration de l’entreprise contiennent toute la variété de 

services liés à l’entreprise, les consultations peuvent aussi faire partie de ces 

services520. 

La Cour de justice a constaté l’identité entre les produits et services dans 

une situation renversée. Dans le cas où le terme utilisé par le signe 

postérieur a une signification plus large que le terme utilisé par la marque 

antérieure, il est aussi possible d’apprécier l’identité entre les produits ou 

services en question. La Cour a constaté l’identité dans la situation où le 

signe postérieur couvrait les services comme « services d’éducation, et 

notamment cours d’anglais » et la marque antérieure portait sur « les 

services d’organiser les cours par la voie de correspondance ». La Cour a 

admis que les services de la marque postérieure constituent une catégorie 

générale, d’où l’appréciation de l’identité était possible521. 

 

§ 2. La similitude des signes  

 

251. Il y trois situations où l’article L.712-3 du CPI ou son équivalent en 

droit polonais - l’article 296 par. 2 point 2) de la LPI - peuvent être appliqués : 

(1) le signe est identique à la marque enregistrée et les produits ou services 

sont similaires, (2) le signe est similaire à la marque enregistrée et les 

produits ou services sont identiques ou (3) le signe est similaire à la marque 
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enregistrée et les produits ou services sont similaires. Dans tous ces trois 

cas, afin de constater la contrefaçon, il faut prouver le risque de confusion.  

Dans cette section, et dans la section suivante, on va se concentrer sur les 

critères de la similitude entre les signes et entre les produits ou services. La 

question de risque de confusion va être envisagée séparément dans la 

section postérieure. 

 

252. Aucune législation ne livre pas de règles d’appréciation de la similitude 

entre les signes. Ce sont le domaine de la doctrine et de la jurisprudence qui 

élaborent les directives applicables à l’évaluation de la similitude entre les 

signes. Il faut aussi noter que ces modalités instaurées au niveau national 

sont en accord avec les règles établies par la CJUź. Conformément à la 

pratique appliquée par la doctrine et la jurisprudence, surtout 

communautaire, la similitude entre les marques (signes) doit être appréciée 

globalement522.  

La doctrine française indique que la similitude entre les signes doit concerner 

des ressemblances visuelles, auditives ou intellectuelles523. La ressemblance 

intellectuelle ou, autrement dit, conceptuelle porte sur l’association d’idées ou 

sur l’analogie. 

Dans la littérature polonaise du sujet prévaut l’idée que les signes verbaux 

doivent être analysés considération faite de leurs associations visuelle, 

auditive et sémantique524. L’association visuelle, c’est l’association des lettres 

utilisées dans les signes, leurs nombre, couleur, forme, etc. L’association 

auditive, c’est la façon dont le signe est entendu et rappelé par le 

consommateur. On souligne que le signe verbal reste dans la mémoire du 

consommateur dans sa forme phonétique525. Quant aux signes figuratifs, 
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c’est l’association visuelle qui a la plus grande importance, mais les autres 

facteurs sont aussi pris en considération526. 

 

253. Suite à l’arrêt LTJ Diffusion, les situations comme : reproduction 

partielle, adjonction inopérante et reproduction quasi servile sont envisagées 

dans l’article L.713-3 L et non plus dans l’article L.713-2 du CPI527. 

Certainement, la doctrine, et surtout les jurisprudences nationales, ont 

adopté les critères d’appréciation de la similitude, élaborés pendant des 

années par la CJUź. D’où, il faut énumérer ceux d’entre eux qui ont la plus 

grande importance : (1) caractère distinctif de la marque antérieure et, en 

particulier, sa renommée, doivent être pris en considération pour apprécier si 

la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques 

est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion528 ; (2) afin 

d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la 

juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive 

et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient 

d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de 

produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont 

commercialisés529 ś (3) pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et 

évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier 

globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les 

produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant 

d'une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits ou services 

de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de 

prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les 

qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non 

dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle 

a été enregistrée530. 
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§ 3. La similitude des produits ou services 

 

254. Quant à la similitude entre les produits ou services, l’approche 

française envisage deux méthodes de son appréciation. Selon la première, 

qualifiée comme objective, la similitude s’énonce suite à la stricte 

comparaison des objets. Deux produits ou services peuvent être donc 

considérés comme similaires, lorsqu’ils ont une nature ou une destination 

très voisine. Cette méthode limite les situations où les produits ou services 

peuvent être qualifiés comme similaires. 

La méthode subjective consiste à apprécier la similitude par référence à la 

psychologie de la clientèle. Deux produits sont donc similaires, lorsque le 

client peut les attribuer à la même origine531. Actuellement, la jurisprudence 

française applique l’approche subjective. 

 

255. źn droit polonais, on a adopté une approche selon laquelle la portée 

de la protection conférée par une marque s’étend jusqu’aux limites de la 

similitude entre les signes et les produits ou services. Quant à la similitude 

des produits, on prend en considération le type du produit, sa destination et 

les conditions de sa distribution532.  

Cette opinion est tout à fait compatible avec l’approche admise par la CJUź 

dans l’arrêt Sabel où la CJUź a énoncé que « pour apprécier la similitude 

entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les 

facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. 

Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur 

utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire »533. 

 

                                                           
531
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256. Il est bon de s’arrêter pour un moment sur la question de la 

complémentarité des produits ou services. L’application de ce facteur peut 

parfois élargir d’une manière significative l’appréciation de la similitude entre 

les produits ou services. À titre d’exemple, il faut indiquer l’arrêt la CJUź, du 

4 novembre 2008, dans lequel la Cour a admis la similitude entre un produit - 

bière et des services - services de divertissement des discothèques et clubs 

de nuit car, selon la CJUź ce produit et ces services sont complémentaires. 

Selon la Cour, la bière est un élément indispensable des divertissements 

dans les discothèques ou dans les clubs de nuit534. 

Cette tendance excessive apparaît aussi en droit français où la jurisprudence 

considère que la marque déposée pour les produits est indisponible pour les 

services correspondants à partir du moment où il peut en résulter une 

confusion sur l’origine et vice versa535. Sans doute il est accepté que le seul 

fait de classement du produit ou service ne suffise pas pour apprécier ou 

exclure la similitude entre les produits ou services. 

Une simple appréciation de la similitude entre les signes et les services ou 

produits ne suffit pas pour appliquer les dispositions des articles L.713-3 du 

CPI ou 296 par. 2 point 2) de la LPI. Pour constater la contrefaçon par 

imitation, l’appréciation du risque de confusion est la condition sine qua non. 

 

§ 4. Les critères d’appréciation du risque de confusion 

 

257. Tout d’abord, on peut signaler la différence dans la formulation 

concernant le risque de confusion entre la législation française et polonaise. 

L’article L.713-3 du CPI se sert d’une simple notion de « risque de confusion 

dans l’esprit du public », tandis que l’article 296 par. 2 point 2) qui a adopté la 

disposition de la Directive d’une manière explicite, décrit le risque de 

confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. 
                                                           
534
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Sur la relation entre le risque d’association entre le signe et la marque et le 

risque de confusion au sens exprimé par l’article 5 par. 1 sous b) de la 

Directive beaucoup de controverses apparaissent et finalement deux 

approches peuvent être applicables. 

Selon la première, le risque d’association entre le signe et la marque c’est un 

critère séparé et indépendant du risque de confusion. Par conséquent, pour 

appliquer l’article 5 par. 1 sous b) de la Directive, il suffit que le 

consommateur associe le signe avec la marque antérieure. Selon la 

deuxième approche, la protection conférée par l’article 5 par. 1 sous b) se 

limite seulement à la situation où il y a risque de confusion536. 

źnfin, c’est la CJUź qui a adopté l’approche selon laquelle le risque 

d’association ne constitue pas de critère séparé et indépendant, mais il est 

une précision de l’étendue du risque de confusion. źn résultat, la notion de 

risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de 

confusion, mais elle sert à préciser l'étendue/la portée de ce dernier537. 

Par conséquent, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, 

paragraphe 1, sous b) de la Directive le risque que le public puisse croire que 

les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le 

cas échéant, d'entreprises liées économiquement538. L'existence du risque de 

confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement 

considération faite de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce539. Par 

conséquent, le risque de confusion peut prendre deux formes : risque de 

confusion direct et risque de confusion indirect.  

La première forme concerne la situation où le consommateur moyen croit 

que les produits ou services désignés par le signe du tiers proviennent de 

l’entreprise du titulaire de la marque540.  
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Dans la deuxième situation, le consommateur moyen peut croire qu’il existe 

des liens économiques ou commerciaux entre le titulaire de la marque et un 

tiers541.  

 

258. Il faut noter qu’un simple risque de confusion suffit pour appliquer les 

articles appropriés et non pas la confusion elle-même. Il faut aussi ajouter 

que le titulaire de la marque n’est pas obligé de prouver la similitude entre les 

signes et les produits ou services à titre préalable et ensuite le risque de 

confusion.  

Comme l’indique J. Passa Ś « la seule preuve qui lui incombe est celle de 

l’existence de ce risque qui suppose nécessairement au moins une similitude 

entre les signes et entre les spécialités. La condition de similitude n’est donc 

pas distincte ou préalable mais inhérente à celle du risque de confusion »542. 

 

259. Néanmoins, la méthode d’appréciation du risque de confusion 

suppose d’entreprendre les actions suivantes543 Ś (1) premièrement, on 

compare les produits ou services pour établir leur niveau de similitude. En 

cas d’absence de similitude, une recherche postérieure n’est pas 

nécessaire ś (2) on compare les signes en espèce pour établir le niveau de 

similitude. À défaut de la similitude, l’application de l’article L.713-3 du CPI 

ou l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI n’est pas possible ś (3) il faut établir le 

caractère distinctif de la marque antérieure. źn vertu de l’arrêt Sabel544, le 

risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la 

marque antérieure s'avère important. L’arrêt Canon545 a précisé cette règle 

en disposant que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit 

intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le 

marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère 

distinctif est moindre. Et enfin, pour déterminer le caractère distinctif d'une 
                                                           
541
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marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il faut 

apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à 

identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme 

provenant d'une entreprise déterminée, et donc distinguer ces produits ou 

services de ceux d'autres entreprises546 ś (4) on prend en considération les 

autres circonstances comme Ś la coexistence de longue durée des marques 

sur le marché547,  l’existence d’une série (famille) de marques qui augmente 

le risque de confusion, les preuves de la confusion, etc. ; (5) prenant tous 

ces facteurs en considération, il faut apprécier le risque de confusion 

globalement.  

Pour compléter ces remarques, il faut indiquer qu’un faible degré de 

similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un 

degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 

L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet son expression au 

dixième considérant de la Directive, selon lequel il est indispensable 

d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion 

dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de 

la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe 

et entre les produits ou services désignés548 . 

 

260. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la 

catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé549. Cependant, il convient de tenir compte 

de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la 

possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, 

mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient 
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également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du 

consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie 

de produits ou services en cause.  

 

261. On souligne qu’en Żrance, suite aux arrêts de la Cour de cassation, la 

solution présentée par la CJUź d’appréciation globale du risque de confusion 

a été acceptée. Dans l’arrêt du 26 novembre 2003, la Cour a dit d’une 

manière générale que les dispositions du livre VII du CPI doivent être 

interprétées en conformité avec la Directive.  

źn relation notamment avec le risque de confusion, la Cour a énoncé que : 

« le risque de confusion dans l’esprit du public, qui constitue la condition 

spécifique de la protection et conditionne l’application de l’article 4 §1 sous b) 

de la Directive (...), doit être apprécié globalement en tenant compte de tous 

les facteurs pertinents du cas d’espèce (...). En déduisant l’existence d’un 

risque de confusion de cette seule comparaison, sans apprécier globalement 

ce risque, au regard de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ni 

rechercher l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, la 

Cour d’appel a violé l’article L.713-3 du Code de la propriété 

intellectuelle »550.  

 

Sous-Section 2. L’atténuation du principe de spécialité dans le cas des 
marques renommées 

 

262. La règle de spécialité ne s’applique pas aux marques renommées. 

Cette exception a une double conséquence : premièrement, la marque 

antérieure renommée fait l’obstacle à l’enregistrement de la marque 
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postérieure551. Secondement, la protection conférée par la marque 

renommée est plus large que dans le cas des marques « régulières »552. 

Avant d’élaborer la question de la marque renommée et des modalités liées 

à sa protection, on peut indiquer les raisons de l’élargissement de la 

protection en relation avec une marque renommée. Il est souligné parfois, 

surtout dans la littérature française du sujet, que le principe de spécialité 

limite trop la protection conférée par la marque et que cela peut résulter d’un 

risque sous deux formes553. 

Tout d’abord, il peut y avoir un risque de confusion, même à défaut de 

similitude, entre les produits ou services. Cette situation a lieu quand la 

marque couvre un grand nombre des produits ou services et constitue plutôt 

un « brand » global qu’une marque spécifiée seulement pour un type de 

produits. źnsuite, on indique qu’il y a des situations où les tiers font usage 

des marques similaires à celles bien connues pour tirer profit de la confusion 

ou d’association avec ces dernières parmi les consommateurs. Par 

conséquent, sans un effort économique ou financier les tiers gagnent 

justement en tirant avantage du fait que la marque antérieure n’est pas 

enregistrée pour certains produits ou services. 

Par conséquent, l’élargissement de la protection aux marques renommées 

protège ces marques contre le parasitisme, c’est-à-dire contre l’usage illicite 

de leur renommée554. On souligne aussi le besoin de la protection de la 
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fonction de garantir la qualité qui a une grande importance en relation avec 

les marques renommées555. 

źn tant qu’exception au principe de spécialité, les modalités liées à la 

protection de la marque renommée doivent être interprétées d’une manière 

stricte.  

 

263. źn Żrance, jusqu’à l’adoption de la loi de 1991, c’est le régime de la 

responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil qui devait 

être appliqué dans le cas d’atteinte à la marque renommée556. Similairement, 

en Pologne, avant l’adoption de la LPI, la loi du 30 janvier 1985 sur les 

marques ne prévoyait pas de protection élargie des marques renommées. 

Ladite protection pouvait résulter de l’article 3 de la loi du 16 avril 1993 

contre la concurrence déloyale. Cet article concernait les actes de 

concurrence déloyale et, plus particulièrement, le parasitisme et l’atteinte à la 

renommée557. C’est la LPI qui a adopté des dispositions visant à la protection 

de la marque renommée compatibles avec la Directive.  

Pour analyser le problème de la protection de marque renommée, il faut tout 

d’abord envisager la notion de marque renommée (§ 1) et ensuite les 

modalités de protection de la marque renommée (§ 2).  

 

§ 1. La notion de marque renommée 

 

264. Bien évidemment, aucune législation nationale ni communautaire ne 

contient de définition de la marque renommée. C’est surtout la jurisprudence 

qui a créé les critères d’appréciation de la renommée de la marque.  
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On souligne aussi que ces critères ne sont pas uniformes dans les 

législations des pays européens558. źn prenant en considération la 

terminologie adoptée au niveau national notamment, on peut constater que 

parfois l’accent est mis sur la renommée (comme en Żrance, en Pologne – 

znak renomowany, en Angleterre – mark having a reputation) et parfois sur la 

connaissance de la marque sur le marché (en Allemagne et Suède – bekannt 

ist)559. Cela donne l’impression que les méthodes d’appréciation de la 

renommée de la marque peuvent différer560.  

 

265. Les doutes de qualification de la marque comme renommée résultent 

de la variation des approches à choisir quant à la méthode d’appréciation de 

la marque renommée561. Selon l’approche objective, c’est la connaissance de 

la marque qui est essentielle, la renommée doit donc prendre en 

considération le pourcentage du marché connaissant la marque.  

L’approche subjective met l’accent sur la valeur attractive de la marque, sa 

bonne opinion parmi les consommateurs, l’image de luxe, la garantie de la 

qualité. Selon cette approche, il faut envisager tous les facteurs afin 

d’apprécier la renommée562. Selon cette approche, il est possible que la 

marque renommée ne soit pas forcément une marque notoire.  
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266. Les doutes concernant la qualification de la marque renommée 

apparaissent aussi dans la doctrine française. Historiquement, la marque 

renommée a été qualifiée comme une marque notoire avec l’addition de la 

bonne réputation ou « pouvoir jouissant d’un pouvoir d’attraction propre »563. 

On indique que la Żrance a adopté la solution présentée dans l’arrêt Chevy 

de la CJUE dans ce sens que la Cour a statué qu’il devait s’agir d’une 

marque « connue d’une partie significative du public concerné par les 

produits ou services couverts par elle »564.   

Par conséquent, la jurisprudence française admet que le public dont il faut 

tenir compte, ce n’est pas le grand public, mais celui concerné par les 

produits ou services couverts par la marque565. Néanmoins, il y a des 

jugements qui reconnaissent la renommée dans le cas où la marque exerce 

un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits ou services qu’elle 

désigne566. 

 

267. Dans la doctrine polonaise, on indique que c’est l’approche objective 

qui commence à prévaloir567. Il y a des opinions selon lesquelles même la 

marque qui a une mauvaise réputation, mais qui est connue par la plupart 

des consommateurs dans la majeure partie de la Pologne, peut constituer 

une marque renommée568. Par contre, la jurisprudence semble tenir toujours 

plus à l’approche subjective ou plutôt mixte – elle apprécie le critère de la 

                                                                                                                                                                                     

juge atio al doit p e d e e  o sid atio  tous les l e ts pe ti e ts de la ause, à sa oi , 
ota e t, la pa t de a h  d te ue pa  la a ue, l'i te sit , l' te due g og aphi ue et la du e 

de son usage, ainsi ue l'i po ta e des i estisse e ts alis s pa  l'e t ep ise pou  la 
promouvoir ». 
563

 CA Angers, 7 juin 1996. 
564

 CJUE, 14 sept. 1999, C-375/97. 
565

 CA Paris, 4
e
 h.à àf .à .à“elo àlaàCou ,àlaà a ueàdeà e o eàestà elleà uiàestà o ueà

d u eàpa tie sig ifi ati eàduàpu li à o e àpa àlesàp oduitsàetàse i esà ou e tsàpa àelle.à 
Pareil, CA Paris, 26 janv. 2001, TGI Paris, 22 juin 2010.  
566

 CA Paris, 4
e
 ch., 17 janv. 1996 ; CA Paris, 4

e
 ch. 29 sept. 2004. 

567
 E. Wojcieszko–Głuszko,àop. cit. 

568
 ‘.à“ku iszà d. ,à“ ste àP a aàP at ego,àp a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à à ,àop. cit.  
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quantité statué par l’arrêt Chevy, mais reconnaît aussi les critères de la 

qualité569.  

Pour résumer le problème d’une appréciation claire de la marque renommée, 

on peut se servir de mots suivants Ś « les choses sont loin d’être nettes 

quand on considère la jurisprudence européenne ou la jurisprudence 

française »570. 

 

§ 2. Les modalités de protection de la marque renommée  

 

268. źn vertu de l’article L.713-5 du CPI, la reproduction ou l’imitation d’une 

marque jouissant de renommée pour des produits ou services non similaires 

à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son 

auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque 

ou si cette reproduction ou l’imitation constitue une exploitation injustifiée de 

cette dernière.  

La disposition indiquée dans la LPI est différente ś l’article 296 par. 2 point 3) 

dispose que constitue une contrefaçon l’usage dans la vie des affaires d’un 

signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services 

quelconques, similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 

lorsque celle-ci jouit d’une renommée et que l’usage du signe sans juste 

motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la 

marque ou leur porte préjudice. D’une manière plus littérale que le CPI, 

                                                           
569

 C“,à àf .à ,àIVàC“Kà /  :à o stitueàu eà a ueà e o e,àauàse sàdeàl a ti leà àpa .à à
point 3) de la LPI, la marque qui est connue par la plupart desà o so ateu sà uià a h te tà lesà
p oduitsàouàse i esàd sig sàpa à etteà a ue,àlaà a ueà uiàatti eàlaà lie t leàetàfou itàlaàfo tio à
deàlaàpu li it à uià sulteàdeà l asso iatio àpa iàlesà o so ateu sàdeà etteà a ueàa e àdeà o sà
attributs ; Cf. CA W o ła ,à à o t.à ,à Ià áCaà /  :à lesà a uesà e o esà o tà u à a a t eà
disti tifàfo tà uià sulteàdesài fo atio sàetàasso iatio sàpositi esàsu àlaàhauteà ualit àetàleàp estigeà
de la marque parmi les consommateurs ;àCáàW o ła ,à àd .à ,à Iàá aà /08 :ào àdoità o f e à
u eà la geà te dueà deà laà p ote tio à au à a uesà otoi esà uià seà a a t ise tà pa à u eà à aleu à deà
p estige,à est- -di eàlesà a uesà uiàso tàasso i esàa e àdesà aleu sàu i uesà su toutà o e a tàlaà
ualit ,à uiào tàu eàpositio à fo teà su à leà a h àetà uiàatti e tà laà lie t leà i d pe da e tàdesà

p oduitsà su à les uelsà ellesà so tà appos es.à O à t ou eà aussià desà a tsà uià ette tà l a e tà
u i ue e tàsu àlaà uestio àdesàatt i utsàdeàlaà ualit ,àp.àe .àCáàKato i e,à àa .à ,àVàá aà / .  
570

 M. Vivant, J.-L.àNa a o,àCodeàdeàlaàp op i t ài telle tuelle,à o e tai e,àPa isà . 
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l’article 296 par. 2 point 3) de la LPI a adopté la disposition de la Directive571. 

Néanmoins, dans les deux cas, on voit bien que la protection de la marque 

renommée dépasse les limites établies par le principe de spécialité. Par 

conséquent, l’absence de la similitude entre les produits ou services n’exclue 

pas l’application des dispositions en question.   

Il faut noter aussi que l’appréciation de la similitude entre les signes est faite 

d’une façon différente que dans le cas des marques « régulières ». źn plus, il 

n’y pas d’obligation de prouver le risque de confusion. Il faut tout de même 

prouver les autres circonstances. Selon le CPI, c’est le risque que la 

reproduction ou l’imitation peuvent porter préjudice au propriétaire de la 

marque ou bien constituer une exploitation injustifiée de cette dernière.  

À la lumière de la disposition polonaise, il y a trois cas d’application de 

l’article 296 par. 2 point 3) de LPI Ś (1) l’usage d’un signe par un tiers tire 

indûment profit du caractère distinctif ś (2) l’usage d’un signe par un tiers tire 

indûment profit de la renommée de la marque ś (3) l’usage d’un signe par un 

tiers porte préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque572.  

źn présentant les modalités de la protection d’une marque renommée, il faut 

envisager tout d’abord la question de la similitude des signes (A) et ensuite 

des critères d’atteinte au droit sur la marque renommée (B).  

 

 

                                                           
571

 “elo àl a ti leà àpa .à àdeàlaàDi e ti e,àtoutàÉtatà e eàpeutà gale e tàp es i eà ueàleàtitulai eà
estàha ilit à ài te di eà àtoutàtie s,àe àl a se eàdeàso à onsentement, de faire usage dans la vie des 

affai esàd u àsig eà ide ti ueàouà o pa a leà à laà a ueàpou àdesàp oduitsàouàdesàse i esà uià eà
so tà pasà o pa a lesà à eu à pou à les uelsà laà a ueà està e egist e,à lo s ueà elle- ià jouità d u eà
e o eà da sà l Étatà e eà età ueà l usageà duà sig eà sa sà justeà otifà ti eà i dû e tà p ofità duà
a a t eàdisti tifàouàdeàlaà e o eàdeàlaà a ueàouàleu àpo teàp judi e.à 

Il faut noter que la disposition polonaise concerne « des produits ou des services quelconques »,à
penda tà ueà laà Di e ti eà o e eà « des produits ou services qui ne sont pas comparables ».à Laà
solutio à polo aiseà la gità do à laà p ote tio ,à a à à t à desà p oduitsà ouà desà se i esà o à
o pa a les,àelleàpe etàd appli ue à etteàdispositio à àdesàp oduitsàouàdes services similaires ou 

ide ti ues.à L la gisse e tà adopt à pa à laà l gislatio à polo aiseà l aà t à aussià pa à laà ju isp ude eà
communautaire (p. ex. CJUE, 9 janv. 2003, C-292/00 Davidoff).  
572

 Ilà fautà ote àaussià laàdiff e eàe t eà laà fo ulatio àpolo aiseàet celle de la Directive au niveau 

desà o ditio sàdeàl attei teàauàd oitàdeàlaà a ue.à 
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A. La similitude des signes 

 

269. Pour appliquer les dispositions mentionnées ci–dessus, il est 

nécessaire que les signes soient identiques (reproduction) ou similaires 

(imitation). À défaut d’aucune similitude entre les signes, leur application 

n’est pas possible. Les règles d’appréciation de l’identité ou de la similitude 

sont pareilles que pour des marques « régulières ».  

Néanmoins, dans le cas d’une marque renommée, il n’est pas nécessaire 

que le niveau de similitude entre le signe cause un risque de confusion. Par 

contre, la similitude entre les signes doit permettre d’établir un lien entre eux 

(association) au consommateur. 

Selon la jurisprudence de la CJUź, l’association entre le signe et la marque 

antérieure qui jouit de renommée est nécessaire pour constater l’atteinte au 

droit de marque. L’association, c’est la situation où le consommateur associe 

le signe avec la marque renommée ou, autrement dit, le signe fait penser au 

consommateur à la marque renommée573.Dans l’arrêt en question, la Cour a 

disposé qu’il n’était pas exigé qu’il existe un risque de confusion, mais qu’il 

suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. 

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte 

de tous les facteurs pertinents574.  

                                                           
573

 CJUE, 10 avr. 2008, C-102/07 ; Point 41 :à« Les attei tes is es à l a ti le , pa ag aphe , de la 
di e ti e, lo s u elles se p oduise t, so t la o s ue e d u  e tai  deg  de si ilitude e t e la 

a ue et le sig e, e  aiso  du uel le pu li  o e  effe tue u  app o he e t e t e le sig e et la 
a ue, est-à-di e ta lit u  lie  e t e eu - i, alo s e u il e les o fo d pas. Il est do  

pas e ig  ue le deg  de si ilitude e t e la a ue e o e et le sig e utilis  pa  le tie s soit tel 
u il e iste, da s l esp it du pu li  o e , u  is ue de o fusio . Il suffit ue le deg  de si ilitude 

e t e la a ue e o e et le sig e ait pou  effet ue le pu li  o e  ta lit u  lie  e t e le 
signe et la marque ».V. aussi : CJUE, 23 oct. 2003, C– / à uià taitàleàp e ie àa tà o e a tàleà
« lien »àe t eàu àsig eàetàu eà a ue :à«àLa p ote tio  o f e pa  l'a ti le , pa ag aphe , de la 
directive /  'est pas su o do e à la o statatio  d'u  deg  de si ilitude tel e t e la a ue 
e o e et le sig e u'il e iste, da s l'esp it du pu li  o e , u  is ue de o fusio  e t e eu -

i. Il suffit ue le deg  de si ilitude e t e la a ue e o e et le sig e ait pou  effet ue le pu li  
o e  ta lit u  lie  e t e le sig e et la a ue ». 

574
 Ibid. point 42.  
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Sans doute, c’est l’arrêt de la CJUź dans l’affaire Intel qui est de grande 

importance s’agissant de l’appréciation globale du lien entre les signes575. 

Dans le jugement en question, la Cour a indiqué les facteurs pertinents qui 

peuvent être pris en considération Ś (1) le degré de similitude entre les 

marques en conflit ; (2)  la nature des produits ou des services pour lesquels 

les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré 

de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le 

public concerné ś (3) l’intensité de la renommée de la marque antérieure ; (3) 

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la 

marque antérieure ; (4) l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du 

public576. 

 

B. Les critères de l’atteinte au droit sur la marque renommée 

 

270. Comme c’était déjà mentionné, trois situations sont prévues par la 

disposition de l’article 296 par. 2 point 3) de la LPI Ś (1) risque que l’usage 

d’un signe par un tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la 

renommée de la marque ś (2) risque que l’usage d’un signe par un tiers porte 

préjudice au caractère distinctif de la marque ; (3) risque que l’usage d’un 

                                                           
575

 CJUE, 27 nov. 2008, C-252/07. Les faits du litige sont les suivants : Intel Corporation est titulaire 

de la marque nationale verbaleà INTEL,à e egist eà auà ‘o au e-Uni, ainsi que de diverses autres 

a uesà atio alesàetà o u autai esà o stitu esàduà otà« Intel »àouài lua tà elui-ci. Les produits 

etàlesàse i esàpou àles uelsà esà a uesào tà t àe egist esàso tàesse tielle e tàlesàordinateurs 

et les produits et les services informatiques, relevant des classes 9, 16, 38 et 42 au sens de 

l a a ge e tàdeàNi e.à  Ilà esso tàdeà laàd isio àdeà e oià ueà laà a ueà INTELà jouitàd u eàg a deà
e o eà auà ‘o au e-Uni pour les produits de microp o esseu sà pu esà le t o i uesà età
p iph i ues àetà lesà logi ielsà ulti diasàetàp ofessio els.àCPMàU itedàKi gdo àLtdàestà titulai eà
deà laà a ueà e aleà atio aleà INTELMá‘K,à e egist eà auà‘o au e-Uni avec effet au 31 janvier 

àpou àlesà« services de e ati ueàetàdeàt l e ati ue »,à ele a tàdeà laà lasseà àauàse sàdeà
l a a ge e tàdeàNi e.àLeà ào to eà ,àI telàCo po atio àaài t oduitàde a tàleàU itedàKi gdo à
T adeà Ma kà ‘egist à u eà de a deà e à a ulatio à deà l e egist e e tà deà laà a ueà INTELMáRK 

fo d eàsu àl a ti leà ,àpa ag apheà ,àdeàlaàloiàsu àlesà a ues,àe àfaisa tà aloi à ueàl usageàdeà etteà
a ueàti e aitài dû e tàp ofitàduà a a t eàdisti tifàouàdeàlaà e o eàdeàsaà a ueàa t ieu eà

INTELàouàleu àpo te aitàp judi eàauàse sàdeàl a ti leà ,àpa ag apheà ,àdeàlaà eàloi. 
576

 Ibid.,àpoi tà àdeàl a t.à 
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signe par un tiers porte préjudice à la renommée de la marque577. Le CPI 

indique les conditions d’atteinte à la marque renommée d’une manière 

différente Ś (1) la reproduction ou l’imitation d’une marque renommée de 

nature de porter préjudice au propriétaire ou (2) cette reproduction ou 

imitation constituent une exploitation injustifiée de cette dernière. 

 

271. Sans doute c’est la jurisprudence de la CJUE qui a déterminé les 

conditions de protection des marques renommées et influencé les 

jurisprudences nationales. Ici, il est bon d’évoquer encore une fois l’arrêt 

Intel578 qui était un jugement révolutionnaire quant à la protection de la 

marque renommée. Tout d’abord, la Cour s’est prononcée sur le lien entre la 

marque renommée antérieure et le signe postérieur579. La Cour a énoncé que 

le fait queŚ (1) la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour 

certaines catégories spécifiques de produits ou de services et (2)  ces 

produits ou ces services, et les produits ou les services pour lesquels la 

marque postérieure est enregistrée, ne sont pas similaires ou ne sont pas 

                                                           
577

 CJUE, 25 mai 2005, C- / ,à laà Cou à aà e o uà lesà sui a tesà fo esà deà l attei teà à laà a ueà
e o e :à à po te à p judi eà auà a a t eà disti tifà deà laà a ueà dilutio .à - Ceà p judi eà està
o stitu à d sà lo sà ueà laà a ueà a t ieu eà està plusà e à esure de susciter une association 

i diateàa e àlesàp oduitsàpou àles uelsàelleàestàe egist eàetàe plo eà poi tà àdeàl a t  ; (2) 

po te àp judi eà àlaà e o eàdeàlaà a ueà ta ish e t .à- Ceàp judi eàestà o stitu àlo s ueàlesà
produits pour lesquels laà a ueàde a d eàestàutilis eàso tà esse tisàpa à leàpu li àd u eà a i eà
telleà ueà laà fo eà d att a tio à deà laà a ueà a t ieu eà e à està di i u eà poi tà à deà l a t  ; tire 

i dû e tà p ofità duà a a t eà disti tifà ouà deà laà e o eà deà laà a ueà f ee-riding). -  Le profit 

i dû e tàti àduà a a t eàdisti tifàouàdeàlaà e o eàdeàlaà a ueàa t ieu eàdoità t eàe te duà
o eàe glo a tà lesà asàoùà ilà àaàe ploitatio àetàpa asitis eà a ifestesàd u eà a ueà l eàouà
u eàte tati eàdeàti e àp ofitàdeàsaà putatio à poi tà àdeàl a t . 
578

 CJUE, 27 nov. 2008, C-252/07.  
579

 Ibid.àLaà uestio àp judi ielleà taitàlaàsui a te :  

1) Au  fi s de l a ti le , pa ag aphe , sous a , de la [di e ti e], lo s ue :  

a)  la a ue a t ieu e jouit d u e g a de e o e pou  e tai es at go ies sp ifi ues de 
produits ou de services,  

b) ces produits ou ces services ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires aux 

p oduits ou au  se i es de la a ue post ieu e, 
c) la a ue a t ieu e est u i ue s agissa t de i po te uels p oduits ou se i es, 
d) la a ue a t ieu e se ait o u e pa  le o so ateu  o e , lo s u il e o t e la a ue 
post ieu e utilis e pou  les se i es de la a ue post ieu e, es l e ts suffise t-ils à ta li  pa  
eux- es i  u  lie  au se s des poi ts  et  de l a t [Adidas-Salomon et Adidas Benelux, 

p it ], et/ou ii  u  p ofit i du et/ou u  p judi e au se s de et a ti le ? 
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notablement similaires et (3) la marque antérieure est unique s’agissant de 

n’importe quels produits ou services, n’implique pas nécessairement 

l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, 

précité, entre les marques en conflit580. 

źnsuite la Cour s’est prononcée sur les conditions d’atteinte à la marque 

renommée581. Tout d’abord, la Cour a soutenu l’opinion selon laquelle, 

lorsqu’il existe un lien entre un signe et la marque renommée on doit 

apprécier globalement tous les facteurs pertinents, à savoir, s’il y a 

l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 4 par. 4 sous a) de la 

Directive ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le 

futur582. Ensuite, est apparue la question de la preuve. Selon la Cour, le 

                                                           
580

 Selon la Cour : « il est possi le ue le pu li  o e  pa  les p oduits ou les se i es pour lesquels 

la a ue post ieu e est e egist e effe tue u  app o he e t e t e les a ues e  o flit alo s 
e u il se ait tout à fait disti t du pu li  o e  pa  les p oduits ou les se i es pou  les uels 

la a ue a t ieu e a t  e egist e. D s lo s, au  fi s d app ie  l e iste e d u  lie  e t e les 
a ues e  o flit, il peut t e essai e de p e d e e  o sid atio  l i te sit  de la e o e de 

la a ue a t ieu e, afi  de d te i e  si ette e o e s te d au-delà du pu li  is  par cette 

a ue. De e, plus la a ue a t ieu e p se te u  a a t e disti tif fo t, u il soit 
i t i s ue ou a uis pa  l usage ui a t  fait de ette a ue, plus il est aise la le ue, 
o f o t  à u e a ue post ieu e ide ti ue ou si ilai e, le pu li  pe ti e t o ue ladite a ue 

a t ieu e. D s lo s, au  fi s d app ie  l e iste e d u  lie  e t e les a ues e  o flit, il o ie t 
de p e d e e  o sid atio  le deg  de a a t e disti tif de la a ue a t ieu e. À et ga d, 
dans la esu e où l aptitude d u e a ue à ide tifie  les p oduits ou les se i es pou  les uels elle 
est e egist e et utilis e o e p o e a t du titulai e de ladite a ue et, pa ta t, so  a a t e 
disti tif est d auta t plus fo ts ue ette a ue est u ique – est-à-di e, s agissa t d u e a ue 
e ale telle u INTEL, ue le ot do t elle est o stitu e a t  utilis  pa  ui ue e soit,  pou  

quelque produit ou service que ce soit, hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et 

services u il o e ialise –, il o ie t de ifie  si la a ue a t ieu e est u i ue ou 
essentiellement unique ». 
581

 LaàCou àaà po duà àlaà uestio àp e i eà– .à oteàN°à àetà àlaàt oisi e qui est la suivante : 

 « Da s le ad e de l a ti le , pa ag aphe , sous a , [de la di e ti e,] uels l e ts so t e ig s pou  
satisfai e à la o ditio  du p judi e po t  au a a t e disti tif ? En particulier, i) la marque 

a t ieu e doit-elle t e u i ue ? ii) un premier usage contraire est-il suffisa t pou  ta lir le 

p judi e po t  au a a t e disti tif ? et iii  l l e t du p judi e po t  au a a t e disti tif de la 
a ue a t ieu e suppose-t-il u e i ide e su  le o po te e t o o i ue du o so ateu  ?» 

582
 Poi tà àdeàl a tài di ueàlesàfa teu sàpe ti e tsàpa iàles uelsàpeu e tà t eà it s : (1) leàdeg à

de similitude entre les marques en conflit ; (2) la nature des produits ou des services pour lesquels 

les marques en conflit sont respectivement enregistr es,à à o p isà leà deg à deà p o i it à ouà deà
disse la eà deà esà p oduitsà ouà se i esà ai sià ueà leà pu li à o e  ;à à l i te sit à deà laà
e o eàdeà laà a ueàa t ieu e ; à leàdeg àdeà a a t eàdisti tif,à i t i s ueàouàa uisàpa à
l usage,àdeàlaà a ueàa t ieu e ;à àl e iste eàd u à is ueàdeà o fusio àda sàl esp itàduàpu li .àDeà
plus, selon la Cour :à« s agissa t de l i te sit  de la e o e et du deg  de a a t e disti tif de 
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titulaire de la marque doit apporter « la preuve d’une atteinte effective et 

actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise 

dans le futur »583. La preuve que l’usage de la marque postérieure porte 

préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, comme dénonce la 

Cour, « suppose que soient démontrés une modification du comportement 

économique du consommateur moyen des produits ou des services pour 

lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la 

marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se 

produise dans le futur »584. 

L’arrêt en question cause des controverses dans la doctrine. Il y a des voix 

prétendant que la Cour, par l’introduction d’exigence de la preuve, a limité la 

protection conférée aux marques renommées585. Néanmoins une partie de la 

doctrine présente l’opinion que la CJUź n’a pas limité la protection, mais ce 

sont les cours nationales qui étaient trop libérales dans les affaires 

concernant les marques renommées586.  

 

272. Malgré les doutes autour de l’arrêt Intel, le très récent jugement de la 

CJUE tente de soutenir la direction y exprimée587. La Cour, en suivant 

l’appréciation dans l’affaire Inter sur la nécessité d’apporter la preuve, définit 

la notion de « modification du comportement économique du consommateur 

moyen ». Selon la Cour, c’est une condition de nature objective et elle « ne 

saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule 

perception des consommateurs »588. Par contre, la Cour a souligné qu’il n’est 

                                                                                                                                                                                     

la a ue a t ieu e, la Cou  a d jà jug  ue plus le a a t e disti tif et la e o e de ette 
a ue se o t i po ta ts, plus l e iste e d u e attei te se a ais e t ad ise »à poi tà à deà

l a t .à 
583

 Poi tà àdeàl a t.à 
584

 Poi tà àdeàl a t.à 
585

 ‘.à“ku iszà d ,à“ ste àP a aàp at ego,àto à ,àp a oà łas oś iàp ze sło ej,àop. cit.  
586

 M.à Kuliko ska,à O h o aà e o o a hà z ak à to a o hà à p a ieà sp l oto à – na 

podstawie orzecznictwa ETS, Glosa 2/2009.  
587

 CJUE, 14 nov. 2013, C-383/12 P. 
588

 Poi tà àdeàl a t.àDeàplus,àlaàCou à o eàaussià ue :  « Le seul fait que ces derniers remarquent 

la p se e d u  ou eau sig e si ilai e à u  sig e a t ieu  e suffit pas à lui seul à ta li  
l e iste e d u  p judi e ou d u  is ue de p judi e po t  au a a t e disti tif de la a ue 
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pas nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice réel, mais le risque 

sérieux d’un tel préjudice résultant des déductions logiques est admissible. 

La question la plus importante dans la pratique des litiges c’est de savoir 

comment apprécier les « déductions logiques » et quel doit être leur niveau 

de concrétisation. La Cour y répond de la manière suivante : « telles 

déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions mais (...) ces 

déductions reposent sur une analyse des probabilités et en prenant en 

compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi 

que toute autre circonstance de l’espèce»589. Dans mon opinion, l’application 

de ces directives dans le cas de ce litige pourrait poser beaucoup de 

problèmes d’interprétation de la notion des « pratiques habituelles dans le 

secteur commercial ».  

 

Section 2. Le principe de territorialité de la marque 

 

273. Conformément au principe de territorialité, le titulaire de la marque 

française ne peut pas interdire à un tiers l’usage de la marque hors territoire 

français590. Autrement dit, le droit de marque n’est effectif que sur le territoire 

où la marque a été enregistrée. 

S’agissant du principe de territorialité, la situation est inverse que dans le cas 

du principe de spécialité ; cette fois-ci, c’est la législation polonaise qui 

l’exprime expressis verbis, pendant que l’article L.713-1 du CPI ne 

mentionne pas les limites territoriales du droit de marque591. 

                                                                                                                                                                                     

a t ieu e au se s de l a ti le , pa ag aphe , du gle e t ° / , da s la esu e où ette 
si ilitude e e pas de o fusio  da s leu  esp it ». 
589

 Poi tà àdeàl a t.à 
590

 J. Szmidt–Szalewski, op. cit. 
591

 L.713-1 du CPI dispose tout simplement que le titulaire a le droit de propri t àsu à etteà a ueà
pe da tà ueà l a ti leà à deà laà LPIà o f eà leà d oità e lusifà d usageà deà laà a ueà su à leà te itoi eà
polonais.  



218 

 

Le principe de territorialité est omniprésent dans les ordres juridiques de la 

plupart des pays592. La conséquence résultant de ce principe, c’est le fait que 

le droit de marque ne peut pas être en vigueur uniquement dans une partie 

du territoire d’un pays593. Il cause cependant des doutes ; dans un premier 

temps, on va envisager l’application de ce principe dans le cas d’exportation, 

d’importation ou de transit (§ 1) et ensuite dans le cas d’usage de la marque 

sur internet (§ 2).  

 

§ 1. La protection de la marque en cas d’exportation, d’importation ou 
de transit des produits ou services couverts par la marque 

 

274. Il pourrait sembler que la question de la territorialité ne suscitait pas 

trop de doutes.  

Il est intéressant tout de même de savoir, comment interpréter les situations 

telles que l’importation, l’exportation ou le transit des produits désignés par 

une marque. Il est utile d’analyser, si l’on peut considérer l’usage de la 

marque dans les situations mentionnées ci–dessus comme un usage dans le 

pays d’enregistrement de la marque. La réponse à cette question peut 

influencer l’atteinte au droit de marque. 

 

275. La question de fabriquer en Żrance les produits désignés par la 

marque et destinés à l’exportation a été abordée par la jurisprudence 

française.  

Dans l’arrêt Nutri–Riche, la Cour d’appel de Paris a estimé dans les 

circonstances qu’« aucun élément ne démontre une quelconque 

commercialisation ou mise sur le marché en France d’un masque de beauté 

revêtu de la marque Nutri – riche » et « il est certes établi et non contesté 

                                                           
592

 O àpeutào se e àu eàe eptio à à eàp i ipeàda sàlaàloiàdeàBe elu àoùàl e egist e e tàda sàu à
pa sà o f eà laàp ote tio àda sà tousà lesà t oisàpa s.àO à o sid eàaussià laà a ueà o u autai eà
o eàu eàe eptio àauàp i ipeàdeàte ito ialit . 

593
 M. Trzebiatowski [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à

podà edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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que la société SICOS conditionne en France et détient des produits revêtus 

de la marque Nutri–Riche en vue de leur exportation finale (...) situées dans 

des pays tiers où ils sont licitement commercialisés ». Cet usage de la 

marque ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires, car 

les produits ne sont jamais offerts en France et ils sont détenus uniquement 

en vue de leur expédition. Dans ce cas-là, la Cour n’a pas constaté de 

contrefaçon594. 

Certains auteurs ont souligné que cette décision paraît contradictoire avec la 

formulation de l’article 716-9 du CPI595. Il faut noter que la Cour de cassation 

n’a pas partagé l’opinion de la Cour d’appel exprimée dans l’arrêt mentionné 

ci-dessus596. La Cour de cassation a indiqué, en effet, qu'est « erroné » le 

motif « selon lequel l'usage d'un signe imitant une marque enregistrée, de 

même que la détention de produits ainsi marqués dans le cadre d'un 

processus de production et de commercialisation de marchandises, fussent-

elles destinées à l'exportation, ne constitueraient pas des actes d'usage du 

signe dans la vie des affaires ».  

Comme l’indique J. Passa Ś « La Cour de cassation pouvait difficilement ne 

pas désapprouver le raisonnement dès lors que la Cour de justice décide, 

depuis l'arrêt Arsenal, que l'usage dans la vie des affaires consiste en une 

utilisation qui « se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un 

avantage économique et non dans le domaine privé »597. 

La Cour a relevé ensuite que « l'arrêt constate que la société Sicos détient 

des produits revêtus de la marque « Nutri-Riche », en vue de leur exportation 

vers des pays tiers dans lesquels il n'est pas contesté qu'ils sont licitement 

commercialisés, et qu'aucun élément ne démontre une mise sur le marché 

en France d'un masque de beauté revêtu de la marque Nutri-Riche ; qu'en 

                                                           
594

 CA Paris, 4
e
 ch., 1 juin 2005.  

595
 L.716-9 du CPI - estàpu iàdeà uat eàa sàd e p iso e e tàetàdeà  àEU‘àd a e deà leà faità

pou à touteà pe so e,à e à ueà deà e d e,à fou i ,à off i à à laà e teà ouà loue à desà a ha disesà
p se t esàsousàu eà a ueà o t efaite :àd i po te ,àd e po te ,àdeà e po te àouàdeàt a s o de à
desà a ha disesàp se t esàsousàu eà a ueà o t efaisa te.à 
596

 Cass. Com., 10 juill.à ,àN° 05-18.571. 
597

 J.àPassa,àLaà o t efaço àdeà a ueàetàl e ige eàd u eà iseàda sàleà o e e,àP op.àI dust .àN°à
,à aià ,à tudeà .à 
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l'état de ces constatations, dont il résulte qu'il n'existait pas de risque que les 

marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en 

France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du 

signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise 

sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles 

disposent de ce droit, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné (...), a 

fait ressortir qu'en l'occurrence la détention des produits revêtus de ce signe 

procédait d'un motif légitime, et ainsi justifié sa décision ». 

 

276. źn prenant en considération l’exemple de la Pologne, on admet que 

l’importation et l’exportation peuvent avoir lieu en Pologne, lorsque les 

produits se trouvent en Pologne avant l’importation et l’exportation. 

Autrement dit, si les produits sont construits, emballés ou stockés en 

Pologne dans le but d’exportation, alors il y a usage sur le territoire de la 

Pologne. źt inversement Ś s’il y a l’importation des produits en Pologne et 

ensuite on procède, avec toutes les formalités douanières, par exemple au 

stockage des produits en Pologne598. 

Dans mon opinion, il faut prendre aussi en considération la formulation de 

l’article L.714-5 c) du CPI qui correspond à l’article 169 par. 4 point 2) de la 

LPI. źn vertu de ces dispositions, l’apposition de la marque sur des produits 

ou leur conditionnement exclusivement en vue d’exportation est assimilée à 

l’usage de la marque. Dans la situation où un tiers utilise la marque de la 

manière décrite ci–dessus, et que cet usage peut porter atteinte au droit du 

titulaire qui a enregistré la marque sur le territoire d’action d’un tiers, la 

contrefaçon n’est donc pas exclue.  

 

277. La question de transit a été abordée par la CJUź599. źn Żrance, c’est 

la Cour de cassation qui s’est prononcée sur la licéité du transit par rapport 
                                                           
598

 Ibid. 
599

 CJUE, 23 o t.à .àLaàCou àaài di u ,àd'u eàpa t,ào àl'aà u,à ueàlaà iseàe àœu eàdeàlaàp ote tio à
de la marque suppose une commercialisation des produits en cause et, d'autre part, que la 

p ogati eà ueà leà titulai eà tie tà duà d oità atio alà età uià luià pe età aà p io ià deà o t le à età fai eà
sa tio e à leà t a sità 'e t eàpasàda sà l'o jetà sp ifi ueà duàd oità deà a ueàpou à leà otifà ueà leà
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au droit des marques dans l’affaire Dior600. La Cour a énoncé : « qu'il résulte 

de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes 

(arrêts Rioglass et Class International) que l'opération de transit, de par sa 

nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une 

offre de vente suivie d'effet ». 

Il résulte de l’observation faite par J. Passa que Ś « La cour indique bien, en 

effet, que ‘ l'opération de transit, de par sa nature, ne constitue pas une mise 

sur le marché ‘ et donc une atteinte au droit en vigueur dans l'État du 

transit »601. 

 

278. źn relation avec le transit, on considère que ce n’est point un acte 

d’usage de la marque sur le territoire de la Pologne. L’idée de transit, c’est 

                                                                                                                                                                                     

t a sità 'i pli ueà pa à atu eà au u eà o e ialisatio à duà p oduità da sà l'Étatà de transit. Sur ce 

se o dàpoi t,ào à saità ueà seuleà laàp ogati eàduà titulai eà o p iseàda sà l'o jetà sp ifi ueàdeàso à
d oità està deà atu eà à justifie à u eà e t a eà à laà li eà i ulatio à i t a o u autai eà desà
marchandises ; ce qui, soit dit en passant, laisseàe te d e,àdeà a i eà ide e tàe essi e,à ueàleà
t a sità o u autai eà 'estàja aisàsus epti leàd' t eàsa tio ,à ta tàdo à u'u eàtelleàsa tio à
e t a eà essai e e tà laà i ulatio àdesà a ha dises,à uellesà ueà soie tà lesà situatio sàda sà lesà
États de provenance et de destination des marchandises. 

Class International du 18 octobre 2005 et Montex Holdings du 9 novembre 2006. La cour s'est 

p o o eà àp oposàdeà a ha disesàe àp o e a eàd'u àÉtatà tie s,à à statutà o à o u autai e,à
parce que non misesàe à li eàp ati ueàda sà laàCo u aut ,à ele a tàpou à etteà aiso àduà gi eà
doua ie àdeà t a sità e te e.à Ceà gi eà s'appli ueà toutà aussià ie à lo s ueà lesà a ha disesà so tà à
desti atio àd'u àaut eàÉtatàtie sà ueàlo s u'ellesàso tàdesti esà à t eà o e ialis esàda sàu àÉtatà
e eà oùà ellesà se o tà d doua esà età isesà e à li eà p ati ueà pou à laà p e i eà foisà da sà laà

Co u aut .àLaàCou àaàsoulig à ueàleàt a sitàe te eà eàpeutà o stitue àu eàattei teàauàd oitàdeà
a ueàda sàl'Étatà e eàduàt a sitàpou àleàmotif que, compte tenu des dispositions du Code des 

doua esà o u autai e,à lesà a ha disesà o jetsà d'u à telà t a sità so tà fi ti e e tà o sid esà
o eà o ài po t esàda sàlaàCo u aut .à 

600
 Cass.àCo .,à à jui à ,àN°à - . .à àLaàso i t àPa fu sàCh istia àDio àaà e duà àu eàso i t à

siseàho sàU io àeu op e eàdesàp oduitsàpo ta tàdesà a uesàdo tàelleà està titulai e.à Lesàp oduitsà
o tà t àsto k sàsousàdoua eà àMalteàetàDio àaà t à e e duà àlaàso i t àdeàd oità altaisàLCDàCo pa à
uià l aà e e dueà à laà à so i t à deà d oità ita i ueà “ha eelà e t ep ises.à Cetteà a ha diseà de aità

transiter par la France et la Grande–B etag e,àpuisà t eà li eà àu eàso i t àdeàd oitàa i ai à uià
devait la commercialise àau àÉtats-U is.àLaà a ha diseà àdesti atio àdeàlaàG a de–B etag eàaà t à
d a u eà à Fosà sousà leà gi eàdeà t a sità e te eàT ,à ete ueàe à F a eàetà saisieà e à e tuàd u eà
o do a eàduàp side tàduàt i u alàdeàg a deài sta eàd ái -en-Provence. La so i t àDio àaàassig à
lesà so i t sà deà d oità altaisà LCD,à e à saà ualit à deà e deu ,à “ ithà &à Co,à e p diteu ,à ai sià ueà laà
so i t à“ha eelàe à o t efaço àdeà a uesàetàpaie e tàd u eà e tai eàso e.à 
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 J.àPassa,àlaà o t efaço àdeà a ueàetàl e ige eàdeà iseàen commerce, op. cit. 
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un simple transport des produits, alors qui fait que les produits désignés par 

le signe ne sont pas liés d’aucune manière avec le pays de transit602. 

 

§ 2. La protection de la marque en cas d’usage sur internet  

 

279. Certainement, les problèmes avec la territorialité du droit de marque 

peuvent commencer au cours de l’utilisation de la marque sur internet. źn 

Żrance, cette question a été résolue par la Cour de cassation dans l’arrêt 

rendu dans l’affaire Hugo Boss603.   

La Cour a énoncé que Ś « l’usage des marques BOSS sur le site internet ne 

constituerait pas une infraction (...) car ledit site, rédigé en langues 

étrangères et dont il résultait que les produits n’étaient pas disponibles en 

France, n’aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ce site 

était accessible depuis la France et comportait une page d’accueil avec le 

mot « bienvenue » à destination du public francophone, la cour d’appel n’a 

pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (....) ». 

À l’occasion, on pourrait se poser la question sur l’efficacité du droit des 

marques, qui est le droit sans doute national, dans les affaires concernant 

l’internet. D’après J. Larrieu Ś « À l'heure où le commerce électronique se 

développe un peu partout dans le monde, il n'est pas raisonnable de vouloir 

réserver l'exclusivité d'exploitation d'un signe sur internet au titulaire d'un 

droit national »604
. 
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 M. Trzebiatowski, op. cit. 
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 Cass. Com., 11 janv. 2005, N°à -18.381. Laàso i t àHUGOàBossà ep o heà àlaàso i t à‘EEMT“Máà
CIGARETTEN FABRIKEN 16 reproductions de marques Boss sur son site internet. Ce site est accessible 
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 J.àLa ieu,àLeàte itoi eàd u eà a ueàsu ài te età àp oposàdeàl a tàdeàlaàCha eà o e ialeà
duà àja ie à ,à“t àHugoàBoss ,àP op.àI dust .àN°à ,àa ilà ,à tudeà .àL auteu ài di ueà ueàduà
poi tàdeà ueàdeàlaà o t efaço ,àleàsiteàdeàe-commerce est dit « passif » ua dàilà 'estàpasà dig àe à
fra çaisà età ua dà sesà p oduitsà eà so tà pasà p opos sà à laà lie t leà f a çaise.à E à d oità deà laà
o u e e,àoùào àestà fa ilia is àa e à lesà o eptsàdeà« concurrence active » et de « concurrence 
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280. źn Pologne, on se réfère à l’arrêt de la CJUź dans l’affaire L’Oréal 

(źbay). L’atteinte au droit de marque polonaise par l’usage de la marque par 

un tiers sur internet dépend du fait, si l’offre ou la publicité concernant cette 

marque est accessible depuis le territoire de la Pologne et est destinée aux 

consommateurs polonais605. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

passive »,à l'a al seàestàt sàdiff e te.à Ilàs'agità l àaussiàdeàsa oi àsiàu àage tà o o i ueà e he heà
a ti e e tà desà lie tsà su à u à te itoi eà uià luià està i te dit.à Laà atio à d'u à siteà We à pa à leà
dist i uteu à d'u à seauà e lusifà est-elleà o sid eà o eà u eà fo eà deà e teà a ti eà e sà lesà
te itoi esà p ot g s ? En g al,à o .à « Si un client visite sur internet le site d'un distributeur et 

p e dà o ta tàa e à eàde ie àetàsià eà o ta tàd ou heàsu àu eà e te,àetàaussiàu eàli aiso ,àilàs'agità
l àd'u eà e teàpassi e.àLaàla gueàutilis eàsu àleàsiteàe à uestio àouàda s la communication ne joue 

o ale e tàau u à leà à età ga d.àDa sàlaà esu eàoùàu àsiteài te età 'estàpasà lai e e tà o çuà
deà a i eà àattei d eàe àp e ie à lieuàdesà lie tsà seà t ou a tà à l'i t ieu àd'u à te itoi eàouàd'u à
g oupeà deà lie t leà e lusi e e tà o d sà à u à aut eà dist i uteu ,à pa à e e pleà e à utilisa tà desà
a deau àpu li itai esàouàdesà lie sàda sà lesàpagesàdeàfou isseu sàd'a sà isa tàsp ifi ue e tà laà
lie t leà o d e,à eàsiteà 'estàpasà o sid à o eàu eàfo eàdeà e teàa ti e ».àPa à o s ue t,à
e àd oitàdeàlaà o u e e,àseulàleàsiteà uiàe oieàdesàspa sà i l sàouàu eà« newsletter »àau à lie tsà
duàte itoi eàp ot g ,àouà uià o tie tàdesà tatagsàt o peu sàdesti sà àd tou e à lesditsà lie ts,à
està o sid à o eà« actif ».àIlàe àfaud aàbeaucoup moins pour qu'il le soit du point de vue du droit 

des marques. Peut-o à o ti ue à à do e à desà se sà diff e tsà au à esà e p essio sà da sà deu à
branches voisines du droit ? 
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 CJUE, 27 juill. 2011, C-324/09. Selon la Cour :à  Lorsque des produits situ s da s u  État tie s, 
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e tu des gles o es à l a ti le  de la p e i e di e ti e / /CEE du Conseil, du 21 

d e e , app o ha t les l gislatio s des États e es su  les a ues, telle ue odifi e 
pa  l a o d su  l Espa e o o i ue eu op e , du  ai , ou à l a ti le  du gle e t CE  
N° /  du Co seil, du  d e e , sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions 

atio ales d app ie , au as pa  as, s il e iste des i di es pe ti e ts pou  o lu e u u e off e à la 
e te ou u e pu li it  affi h e su  u e pla e de a h  e  lig e a essi le su  ledit te itoire est 

desti e à des o so ateu s situ s su  elui-ci ».à 
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Chapitre 3 

 

Les autres limites posées à la protection de la marque 

 

281. Le droit des marques, en tant que partie intégrante du droit de la 

propriété intellectuelle, ne constitue qu’un élément dans tout le système 

juridique. D’où, certaines limites au droit de marque qui ne proviennent pas 

forcément du droit de marque ou des droits de propriété intellectuelle, mais 

d’une autre branche du droit. 

Le but de ce chapitre consiste à essayer de présenter une sélection des 

autres branches ou disciplines du droit qui peuvent influencer le droit de 

marque et, par conséquent, le limiter.  

Il est intéressant de noter que la limitation du droit des marques résulte 

parfois du besoin de la protection d’un autre bien, par exemple la liberté 

d’expression. 

 

282. Dans un premier temps, on va aborder la question de la liberté 

d’expression et son influence sur la protection résultant du droit des 

marques. Il est utile de noter que c’est une rencontre intéressante, lorsque la 

liberté d’expression est une valeur protégée au niveau de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen en Żrance et au niveau constitutionnel en 

Pologne. On avait déjà mentionné la liberté d’expression, surtout en relation 

avec l’interprétation de l’usage de la marque dans la vie des affaires (Section 

1). 

J’ai choisi aussi le domaine de la publicité comparative comme l’exemple de 

la limitation posée au droit des marques. C’est un exemple intéressant qui 

montre comment l’usage de la marque d’autrui dans la vie des affaires, et 

pour des produits et services pareils, peut être qualifié de licite. Plus 

particulièrement, on envisagera une approche communautaire à ce sujet 

(Section 2).  
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À la fin, il est utile de présenter l’exemple de la limitation du droit des 

marques instauré en faveur des tiers. C’est aussi une occasion de présenter 

les solutions propres au droit polonais qui n’apparaissent pas en droit 

français (Section 3).  

 

Section 1. Les limites issues du respect de la liberté 
d’expression  

 

283. Certes, la liberté d’expression, c’est une des libertés les plus 

fondamentales qui puissent être conférées à une personne. źlle était déjà 

présente dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789606. 

Elle est aussi incluse dans la Convention européenne des droits de 

l’homme607. źn Pologne, c’est l’article 54 de la Constitution de la Pologne du 

2 avril 1997 qui admet le principe de la liberté d’expression608. En France, ce 

principe a été aussi confirmé au niveau constitutionnel609. 

 

284. źn prenant en considération l’expression utilisée dans l’article 10 de la 

CźDH, il faut noter que la notion de « la liberté d'opinion et la liberté de 

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées » paraît très 

vaste. Le terme de « communiquer des informations ou des idées » porte sur 

                                                           
606

 L a ti leà XI :à Laà li eà o u i atio à desà pe s esà età desà opi io sà està u à desà d oitsà lesà plusà
p ieu àdeàl Ho eà:àtoutàCito e àpeutàdo àpa le ,à i e,ài p i e àli e e t,àsaufà à po d eàde 

l a usàdeà etteàli e t ,àda sàlesà asàd te i sàpa àlaàLoi 
607

 L a ti leà à deà laàCEDH :à touteàpe so eàaàd oità à laà li e t àd'e p essio .à Ceàd oità o p e dà laà
li e t àd'opi io àetà laà li e t àdeà e e oi àouàdeà o u i ue àdesà i fo atio sàouàdesà id esà sa s 

u'ilà puisseà à a oi à i g e eà d'auto it sà pu li uesà età sa sà o sid atio à deà f o ti e.à Leà p se tà
a ti leà 'e p heà pasà lesà Étatsà deà sou ett eà lesà e t ep isesà deà adiodiffusio ,à deà i aà ouà deà
t l isio à àu à gi eàd'auto isatio s. 
608

 L a ti leà  : ilàestàga a tià à ha u àlaàli e t àd e p i e àsesàopi io sàetàdeà olle te àai sià ueàdeà
divulguer les informations. 
609

 Leàp a uleàdeàlaàCo stitutio àduà ào to eà  :àLeàpeupleàf a çaisàp o la eàsole elle e tà
so àatta he e tàau àD oitsàdeàl Ho eàetàau  p i ipesàdeàlaàsou e ai et à atio aleàtelsà u ilsào tà
t àd fi isàpa àlaàD la atio àdeà ,à o fi eàetà o pl t eàpa àleàp a uleàdeàlaàCo stitutio à

de ,àai sià u au àd oitsàetàde oi sàd fi isàda sàlaàCha teàdeàl e i o e e tàde 2004. 
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toutes les formes de communication, indépendamment de la façon de les 

communiquer610.   

Le but de cette thèse ne concerne pas l’analyse de la collision entre la liberté 

d’expression et le droit des marques, mais se concentre plutôt sur les 

situations où l’usage de la marque par un tiers, sans accord du titulaire, peut 

être justifié par le principe de la liberté d’expression. 

Certains auteurs indiquent que plusieurs situations où un tiers fait usage de 

la marque d’autrui peuvent être analysées du point de vue de la liberté 

d’expression. Ils évoquent des situations comme Ś (1) publicité comparative ; 

(2) usage de la marque dans un but informatif ; (3) communication publique 

où la marque n’est qu’un symbole et elle ne concerne pas les produits ou 

services désignés par la marque ni son titulaire ; (4) but artistique – la 

parodie et la satire et (5) expression scientifique611. Ce dernier cas va être 

analysé dans un premier temps (§ 1) et ensuite on va envisager les limites 

de la liberté d’expression (§ 2).  

 

§ 1. La liberté d’expression, source de limitation du droit sur la marque 

 

285. Il est particulièrement intéressant d’observer comment la liberté 

d’expression influence le droit des marques dans le cas des parodie, satire 

ou critique.  

Ces situations ont lieu presque toujours à l’occasion des événements 

publiquement importants et qui n’ont pas pour but de faire usage de la 

marque d’autrui dans la vie des affaires, ce qui était déjà confirmé par la 

jurisprudence (voir le chapitre précédent). L’usage des marques dans ces 

situations n’est pas fait non plus en tant que marque, il n’a donc pour but ni 

de distinguer les produits ou services, ni de montrer aucun lien commercial 

avec le titulaire.  

                                                           
610

 K. Szczepanowska–Kozło ska,à “ o odaà po iedzià aà p a oà o h o eà aà z akà to a o ,à
ZNUJ/1/5-28 
611

 Ibid.  
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źnsuite, il faudrait présenter une sélection de jugements rendus par la 

jurisprudence française en matière d’application de l’exception de la parodie 

et de la polémique au sujet du droit des marques.  

 

A.  La parodie et la polémique 

 

286. Il faut admettre que le problème de la limitation du droit de marque 

dans le cas de la parodie n’a pas été abordé en droit polonais. Par contre, la 

question de l’usage de la marque d’autrui à des fins de parodie semble 

apparaître assez souvent en Żrance. Par conséquent, c’est la jurisprudence 

française qui s’occupe de ce problème.  

Tout d’abord, il est utile d’indiquer comment on définit la notion de la parodie 

dans le domaine des marques. Elle est sans doute connue en droit 

d’auteur qui reconnaît sa licéité. źn vertu de l’article L.122-4 4ème du CPI, 

lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la parodie, le 

pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.  

źn Pologne, l’article 29 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, qui 

correspond à celui du CPI, dispose qu’il est permis de citer dans les œuvres 

des fragments des œuvres déjà divulguées ou de petites œuvres tout 

entières dans le but d’explication, d’une analyse critique, d’enseignement et 

des lois du genre.  

Il faut noter qu’en droit polonais ce n’est que la citation de l’œuvre originale 

qui est possible pendant qu’en droit français l’usage de toute l’œuvre semble 

possible. Bien que l’article 29 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins 

ne mentionne pas expressis verbis la parodie, c’est la doctrine qui 

unanimement accepte la parodie dans l’étendue des lois du genre612. 

 

287. Il faut noter que de l’autre côté de la liberté d’expression, il y a le droit 

de propriété qui est aussi exprimé directement dans l’article 14 de la même 

                                                           
612

 E. Traple [dans :] Prawo autorskie i prawa pokrewne, komentarz, LEX 2011. 
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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Comme certains auteurs 

français soutiennent que cet article s’applique au droit de la maque, il faut se 

poser la question de savoir, si « la fonction spécifique de la marque laisse-t-

elle la place à l’exception classique de parodie élaborée dans le cadre du 

droit d’auteur ou justifie-t-elle un régime propre? 613. 

 

288. Premièrement, il a été jugé que l’exception de la parodie décrite en 

droit d’auteur ne s’applique pas aux droits des marques614.  

Dans l’affaire en l’espèce, la Cour a ajouté que l’usage qui a été fait de la 

marque appartenant à la société HASBRO, dans le cadre de la campagne 

pour l’élection de l’assemblée générale de la MNźŻ, est exclusif de tout effet 

humoristique.  

La doctrine française n’était pas d’accord ; une partie, par exemple 

F. Pollaud-Dulian, confirme que l’exception de la parodie décrite dans l’article 

L.122-5-4 du CPI est propre à la propriété littéraire et artistique et ne peut 

pas être appliquée en relation avec les marques615. A. Bertrand indique par 

contre que l’exception de la parodie créée par un droit d’auteur est 

transposable aux marques en vertu de l’article 711-4616 du CPI et donc « la 

parodie, le pastiche ou la caricature d’une création intellectuelle protégée en 

                                                           
613

 E. Baud, S. Colombet, La parodie de marque :à e sàu eà osio àduà a a t eàa soluà des signes 

distinctifs ? Dalloz 1998. 
614

 CA Paris, 4
e
 ch., 31 oct. 2001. Lesà faitsà o tà t à lesà sui a ts :à laà so i t à deà d oità a i ai à

Há“B‘Oà INCàestàp op i tai eàdeà laà a ueà figu ati eà ep se ta tà leàplateauàduà jeuàdeàMo opol à
pou à d sig e à lesà jeu à deà so i t à età l e tsà deà jeu à deà go eà deà ie sà i o ilie sà ouà aut es,à
mo aieàfa ti e,à lasseu sàetà asie sà à o aieàadapt sà àladiteà o aieàfa ti eàpou à t eàutilis eàauà
ou sàdesà jeu ,àp oduitsà ele a tàdeà laà lasseà .àDa sà leà ad eàdeàlaà a pag eàpou àl le tio àdesà
ep se ta tsà à l ásse l eà g aleà atio aleà deà laà MNEF, des affiches promouvant la liste 

d o eà« changer la MNEF »,à ep se ta tà leàplateauàduàjeuàdeàMo opol ,ào tà t àappos esà à
l i t ieu àdesàu i e sit sàetà àp o i it àdesàlieu àdeà ote.àEsti a tà ueà etteà ep se tatio àpo taità
attei teà à saà a ue,àHASBRO a saisi le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de 

l a ti leàL. - àduàCPI.àLeàTGIàaàdità u e à ep oduisa tàouàe àfaisa tà ep odui eà laà a ueàsu àdesà
affi hes,à l UNEF-IDàetà laà so i t à IMP‘IME‘IEàGEO‘GE“àG‘ENIE‘ào tàpo t àattei teà à etteà a ueà
e o e.à 

615
 F. Pollaud-Dulian, op. cit. 

616
 L.711- àduàCPIàdisposeà ueà eàpeutà t eàadopt à o eà a ueàu àsig eàpo ta tàattei teà àdesà

d oitsàa t ieu s,àetà ota e tàau àd oitsàd auteu .à 
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droit d’auteur licite au regard de l’article L.122-5-4 du CPI est également licite 

au regard du droit des marques »617.  

On peut encore mentionner l’opinion de M. Vivant qui a lié la possibilité 

d’utiliser la marque avec ses fonctions. Selon lui, le monopole du titulaire de 

la marque concerne uniquement l’usage de la marque qui empêche de 

fournir la fonction de la marque. D’où, il serait excessif de permettre au 

titulaire d’interdire l’utilisation de la marque à des fins humoristiques qui ne 

porte pas atteinte à la fonction de la marque618. 

 

289. C’est surtout la Cour de cassation qui a ouvert la voie de l’application 

de l’exception de parodie au droit de marque. Dans un premier arrêt, la Cour 

a statué que, selon l'article 9 du code civil, « chacun a le droit de s'opposer à 

la reproduction de son image, et que cette reproduction, sous forme de 

caricature, n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein 

exercice de la liberté d'expression »619. 

Avec l'arrêt de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000, la Cour de cassation 

approuvait l'arrêt attaqué qui avait fait renoncer M. Calvet à sa demande 

dirigée contre les « żuignols de l'Info », aux motifs qu'il constatait que « les 

propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le 

cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication 

et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. Calvet, de sorte 

que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression, sans créer 

aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique »620.  

Par conséquent, la Cour a estimé qu’il n’y a aucun risque de confusion 

relevant de la liberté d’expression et que l’émission satirique ne peut pas être 

sanctionnée au titre de la contrefaçon de la marque621. 

 

                                                           
617

 A. R. Bertrand, op. cit. 
618

 M.à Vi a t,à Tou heà pasà  o à filt e,à d oità deà a ueà età li e t à deà atio  ;à deà l a soluà età duà
elatifàda sàleàd oitàdeàlaàp op i t ài telle tuelle,àJCPà . 

619
 Cour cass. 13 janv. 1998. 

620
 Cour cass.àáss.àPl ., 12 juill. 2000. 

621
 J. Szmidt-Szalewski, op. cit. 
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B. Les apports jurisprudentiels à la question de l’articulation entre 
l’usage de la marque et la liberté d’expression 

 

290. Dans l’affaire żreenpeace Żrance c. źsso, les faits du litige étaient les 

suivants : les sites internet de l'association Greenpeace, à l’occasion de l’une 

de ses campagnes de défense de l’environnement, comportent l’information : 

« Stop ESSO. Leurs actions montent, le thermomètre aussi ». Les deux « s » 

dans la marque « Esso » ont été remplacés par $$ (symbole de dollars 

américains). źsso a engagé devant le TGI de Paris une action en 

contrefaçon. 

Dans cette affaire, la Cour s’est référée directement au principe de la liberté 

d’expression en constatant qu’elle « implique que, conformément à son objet 

statutaire, l’association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site 

d’internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi 

les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par 

certaines activités industrielles (...) ». 

źnsuite, la Cour a souligné que le caractère d’utilisation par żreenpeace de 

la marque źSSO montre clairement le but d’un tel usage qui est de dénoncer 

les activités de la société dont elle critique les incidences sur l’environnement 

et pas de promouvoir la commercialisation de produits ou services en faveur 

de żreenpeace. Par conséquent, cet usage reste étranger à la vie des 

affaires.  

 

291. Dans la doctrine polonaise, on observe que les jugements dans les 

affaires Danone (qui vont être présentés ci-après) et żreenpeace montrent la 

dualité suivante Ś d’une part, il y a liberté d’expression qui doit être prise en 

considération et, d’autre part, le caractère d’usage de la marque qui doit être 

considéré en prenant en considération le but d’usage de la marque d’autrui. 

Par conséquent, les affaires où clairement il y a un conflit entre la liberté 

d’expression et le bon nom de l’entreprise ou ses signes distinctifs doivent 
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être résolues sur la base de la responsabilité civile résultant du droit commun 

et non pas du droit des marques622. 

 

292. Il faut indiquer aussi l’arrêt de la Cour de cassation concernant la 

licéité d’usage de la marque d’autrui pour la parodier et la détourner de 

manière satirique, mais dans un but publiquement important – la santé623. La 

Cour a statué clairement que Ś « en utilisant des éléments du décor des 

paquets de cigarettes de marque  « Camel », à titre d'illustration, sur un 

mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion 

d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, 

dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la 

santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé 

publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son 

droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». 

La Cour encore une fois a estimé que l’association n’a pas abusé de sa 

liberté d’expression, ce qui implique qu’elle considère qu’un usage de la 

marque à des fins de critique ou de parodie est licite car justifié par la liberté 

d’expression624. 

                                                           
622

 E. Traple, op. cit. 
623

 Cass.àCi .,à ào t.à ,àN°à -13.489. LeàCo it à atio alà o t eà lesà aladiesà espi atoi esàetà laà
tu e uloseà CNM‘T ,à uiàaàpou ào jetàdeàf d e àetà oo do e àdesàa tio sàdesti esà àp o ou oi à
laàsa t à espi atoi e,àaà o çu,àda sàleà ad eàd'u eàcampagne publicitaire de lutte contre le tabagisme 

isa tàp i ipale e tàlesàadoles e ts,àu eàs ieàd'affi hesàetàdesàti esàdesti sà àlaà e te,ài spi sà
duàd o àdesàpa uetsàdeà iga ettesàdeà a ueà « Camel »àetàseàp se ta tà o eàsuità:à- en haut de 

l'affiche, sous le bandeau portant le titre  « campagne du timbre 2001-2002 »,à taitài s it,àe àlett esà
deà eàtailleàetàdeà eà ouleu à ueàlaà a ueào igi ale,àleàsloga à  «àteàlaisseàpasà oule àpa àlaà
cigarette »à ;à - lesà l e tà figu atifsà deà l'affi he consistaient en la reproduction d'un dromadaire 

effla u à eposa tà àte eàsu àsesà e esà epli sà;à- leà uageàdeàfu eàs' happa tàdeàlaà iga etteà
pla eà e t eà lesà l esà deà l'a i alà a aità laà fo eà d'u eà t teà deà o tà ;à - l'animal s'exprimait ainsi 

:  « Laà lopeà 'estàpi eà ueàlaàt a e s eàduàd se t... »  ; que d'autres affiches et timbres parodiaient 

lesà pa uetsà deà iga ettesà d'u eà aut eà a ueà ;à ueà laà so i t à JTà I te atio al,à uià fa i ueà lesà
cigarettes de marque Camel e àF a e,àaàassig à leàCNM‘T,àsur le fondement des articles L.713-2, 

L.713-3, L.713-5 et L.716- à duà odeà deà laà p op i t à i telle tuelle pour voir mettre fin aux 

agisse e tsàlitigieu àetà u'auà ou sàdeàl'i sta e,àlaàso i t àJapa àTo a o,àtitulai eàdesà a ues,àestà
i te e ueà olo tai e e tà à l'i sta eà ;à ueà esà deu à so i t sà o tà i o u à su sidiai e e tà lesà
articles 1382 et 1383 du code civil e ài i i a tàdesàagisse e tsàpa asitai esàetàdesàd ig e e ts . 
624

 Ch.àGeige ,àD oitàdesà a uesàetà li e t àd e p essio àdeà laàp opo tio alit àdeà laà li eà iti ue,à
Rec. Dalloz, 2007 p. 884.  

http://www.lexisnexis.com.bases-doc.univ-lorraine.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+713-2%7EL.+713-3%7EL.+713-5%7EL.+716-9%25article%25L.+713-2%7EL.+713-3%7EL.+713-5%7EL.+716-9%25title%25Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle%25&risb=21_T16943049413&bct=A&service=citation&A=0.2504719089885674
http://www.lexisnexis.com.bases-doc.univ-lorraine.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+713-2%7EL.+713-3%7EL.+713-5%7EL.+716-9%25article%25L.+713-2%7EL.+713-3%7EL.+713-5%7EL.+716-9%25title%25Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle%25&risb=21_T16943049413&bct=A&service=citation&A=0.2504719089885674
http://www.lexisnexis.com.bases-doc.univ-lorraine.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%251382%7E1383%25article%251382%7E1383%25title%25Code+civil%25&risb=21_T16943049413&bct=A&service=citation&A=0.20120230816884044
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§ 2. Les limites de la liberté d’expression 

 

Il est évident que le principe de la liberté d’expression connaît des limites. 

Dans un premier temps, on va envisager l’influence de ce principe sur la 

protection de la marque (A), ensuite les cas de l’abus de la liberté 

d’expression (B).  

 

A. La liberté d’expression, limite naturelle au droit sur la marque ? 

 

293. On peut trouver des opinions, comme celle de J. P. Clavier, selon 

lesquelles Ś « à vrai dire, c’est avant tout la limite naturelle du droit des 

marques qui permet à ses signes de devenir le support d’une campagne 

orchestrée par des opposants, et il n’est sans doute pas nécessaire 

d’appeler à la rescousse la liberté d’expression, ni droit à la caricature 

excipée du droit d’auteur  pour y parvenir »625. 

Bien que l’auteur n’élabore pas cette conclusion et que, surtout, il n’explique 

pas la notion de « limite naturelle », d’après nous, on pourrait se référer ici, 

encore une fois, aux articles qui définissent la marque.  

En vertu de l’article 120 de la LPI et L.711-1 du CPI, l’essence de la marque 

consiste à distinguer les produits ou les services d’une entreprise des 

produits et services d’une autre entreprise. źn plus, conformément à la loi 

polonaise et communautaire, l’atteinte au droit de marque concerne l’usage 

de la marque d’autrui dans la vie des affaires. Tous ces facteurs peuvent 

conduire à la conclusion que si l’usage de la marque n’a pas pour but de 

distinguer les produits ou services, il reste hors la vie des affaires et que cela 

suffit donc pour exclure la possibilité de contrefaçon. À cet égard, on pourrait 

discuter de la « limite naturelle » de la marque. On pourrait aussi résumer 

cette observation de la façon suivante Ś « le droit de marque n’existe que par 
                                                           
625

 J. P. Clavier, Marques et droits des tiers – e sàu àd oitàdesà« marques- dias »,àP op .àI dust.àN°à
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rapport aux produits et services désignés par l’enregistrement et il ne protège 

que contre les utilisations concurrentielles c’est-à-dire les utilisations dans le 

domaine économique »626. 

D’autre part, il est nécessaire de signaler que même l’usage de la marque 

hors la vie des affaires, qui ne sert pas à distinguer les produits ou services, 

peut être susceptible de porter atteinte aux intérêts du titulaire. À titre 

d’exemple, on pourrait indiquer l’atteinte au bon nom de l’entreprise qui est 

titulaire de la marque. D’où, le doute concernant le besoin de protéger cette 

sphère de l’activité du titulaire. De toute façon, en relation avec le principe de 

la liberté d’expression, il faudrait envisager que la solution de ce conflit ne se 

trouve pas forcément au sein du droit des marques, mais dans les règles 

générales de la responsabilité civile. 

 

B. L’abus de liberté d’expression, source de restauration de la 
protection de la marque 

 

294. L’affaire jeboycottedanone627 (Danone) est utile pour observer le 

conflit entre la liberté d’expression et le besoin de protéger les intérêts du 

titulaire.  

Une association avait enregistré les mots jeboycottedanone comme nom de 

domaine pour dénoncer le plan de restructuration de la branche biscuiterie 

Gervais-Danone et ses répercussions sur les salariés. Ce thème avait été 

développé sous le titre « Les êtres humains ne sont pas des yaourts » et le 

site proposait à ses visiteurs la signature d'une charte du consommateur et 

un guide de boycott, chacun de ses chapitres étant précédé d'un logo en 

forme de polygone de couleur bleue où se lisait, en lettres blanches, 

« jeboycottedanone ». 

Le Tribunal de grande instance de Paris, d'une part, a jugé licite l'utilisation 

du terme Danone dans le nom de domaine, car il répondait « à une référence 
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 Ch. Geiger, op. cit. 
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 CA Paris, 4
e
 ch., 30 avr. 2003 
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nécessaire pour indiquer la destination du site polémique, qu'associé au 

terme très explicite « jeboycotte », il ne peut conduire, dans l'esprit du public, 

à aucune confusion quant à l'origine du service offert sous ce nom », mais, 

d'autre part, il a interdit l'usage du logo, car il était « la reproduction servile 

des marques semi-figuratives notoirement connues de la demanderesse », 

une telle référence n'étant, par ailleurs, « nullement indispensable à l'objectif 

allégué par le défendeur ». 

Comme l’indique B. źdelman : « cette décision était profondément ambiguë : 

certes, au nom de la liberté d'expression, le terme Danone pouvait être 

utilisé, car il était exclusif de toute confusion mais, par ailleurs, l'utilisation du 

logo était interdite, puisqu'il s'agissait d'une reproduction servile de la 

marque. En d'autres termes, la contrefaçon était constituée d’abus de la 

liberté d'expression ; elle faisait, paradoxalement, le lien entre la sphère du 

commerce et la sphère de la polémique »628. 

Or, lorsqu’il n’y a pas de contrefaçon en vertu du droit des marques, on 

pourrait quand même se demander, s’il y a des actions possibles à 

entreprendre dans la situation où un tiers, par l’usage des signes distinctifs 

de l’entreprise, porte atteinte à son bon nom ?  

Il n’est pas à douter que la liberté d’expression a ses limites et qu’une 

utilisation abusive pourrait produire une responsabilité civile de son auteur 

sur le fondement de l’article 1382 du code civil français629. 

Nous avançons la thèse selon laquelle, en Pologne, cette entreprise devrait 

assigner une entité pour atteinte aux biens personnels (droits de la 

personnalité)630. źn dehors de cette étude, il reste à délimiter la frontière 

entre le principe de la liberté d’expression et une atteinte possible au bon 
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 Ibid.  
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 Ch. Geiger, op cit. 
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 E à e tuàdeàl a ti leà àduà odeà i il,àlesàd oitsàdeàlaàpe so alit ,à ota e tàlaàsa t ,àlaàli e t ,à
l ho eu ,à laà li e t à deà o s ie e,à leà o à età leà pseudo e,à l i age,à laà atio à s ie tifi ueà età
a tisti ue,à este tà p ot g sà pa à leà d oità i il,à o o sta tà touteà aut eà p ote tio à i pos eà pa à lesà
dispositio sà d aut esà a hesà duà d oit.à Quoi ueà leà Codeà i ilà eà d fi isseà pasà lesà d oitsà deà laà
pe so alit ,à laà do t i eà ju idi ueà età laà ju isp ude eà o t,à auà ou sà desà a es,à toutesà lesà deu à
fo ul à u à a is selo à le uelà lesditsà d oitsà so tà o sid sà o eà aleu sà o p e a tà l i t g it à
ph si ueàetàps hi ueàdeà ha ueà i di idu,à so à i di idualit ,àdig it àetàpositio à so iale.àCetàa ti leà
s appli ueà gale e tàau à ie sàpe so elsàdeàlaàpe so eà o aleà l a ti le 43 du Code civil).  
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nom de l’entreprise. Il semblerait qu’en droit français, en cas d’excès de 

langage, ce sont aussi les dispositions du code civil qui pourront être 

appliquées631. Dans certaines circonstances, il serait aussi possible 

d’appliquer les dispositions de la loi du 16 avril 1993 contre la concurrence 

déloyale.  

Il est donc possible que, même dans le cas où la cour ne peut pas constater 

de contrefaçon sur la base du droit des marques, en fonction du caractère 

d’usage de la marque, il est possible de constater qu’un tel usage parodique 

ou satirique est abusif. 

Dans l’affaire Areva c. żreenpeace, qui était décrite dans le chapitre 

antérieur, à défaut de contrefaçon, le Tribunal de grande instance, puis la 

Cour d’appel ont admis que les limites de la liberté d’expression avaient été 

dépassées et qu’il y avait eu dénigrement de la marque, et Greenpeace en a 

été tenu pour responsable sur la base de l’article 1382 du code civil. 

 

Section 2. Les limites issues de l’admission de la publicité 
comparative 

 

295. Quand on décrit les limites possibles du droit de marque, il est 

nécessaire de se référer à la question d’usage de la marque d’autrui dans la 

publicité. Plus particulièrement, on va envisager un tel usage dans la 

publicité des produits propres à l’entité qui fait la publicité. Il est nécessaire 

donc de répondre à la question, si l’usage de la marque d’autrui pour faire la 

publicité de ses propres produits ou services dans un but informatif peut 

constituer une atteinte au droit de marque ? 

Cette question est notamment actuelle en relation avec la publicité 

comparative qui consiste à comparer les produits du concurrent avec ses 

propres produits. Dans cette situation, il est indispensable de se référer aux 

produits ou services du concurrent en utilisant les marques appropriées. Le 

droit des marques, comment réagi-t-il ? 

                                                           
631

 J. P. Clavier, op. cit. 
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296. La publicité comparative est définie au niveau national632 ainsi que 

celui communautaire633. źn vertu de l’article 2 de la Directive 2006/114/Cź, 

on entend par publicité comparative toute publicité qui, explicitement ou 

implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un 

concurrent634. Il faut souligner que la publicité comparative doit fournir les 

conditions appropriées pour être licite635. 

                                                           
632

 En France, la publicit à o pa ati eà està d fi ieà o e « la comparaison entre un ou plusieurs 

p oduitsà ouà se i esà deà eà a ueà ouà desà a ueà diff e tesà d u eà eà at go ieà laà
d fi itio àduàCo it à ational de la consommation, avis du 3 avril 1984, BOCC, 15 janvier 1986).  La 

pu li it à o pa ati eàaà t àauto is eàpa àlaàloiàNo 
92- àduà àja ie à à e fo ça tàlaàp ote tio à

desà o so ateu s,à aujou d huià odifi eà au à a ti lesà L. -8 et suivants du code de la 

consommation. 

E à Polog e,à està laà loià duà à a ilà à o t eà laà o u e eà d lo aleà uià gleà laà pu li it à
o pa ati e.à E à e tuà deà l a ti leà à pa .à à o stitueà u eà pu li it à o pa ati eà laà pu li it à uià

permet explicitent ou implicitement de reconnaitre un concurrent ou les produits ou les services 

offe tsà pa à leà o u e t.à Elleà està auto is eà à o ditio à u elleà eà soità pasà o t ai eà au à o esà
œu s. 

633
 Di e ti eà / /CEàduàPa le e tàeu op e àetàduàCo seilàduà àd e eà àe à ati eàde 

pu li it à t o peuseàetàdeàpu li it à o pa ati eà Jou alàoffi ielàNNàLà àduà / / àp. 0021-

à a a tàDi e ti eà / /CEàduà ào to eà à odifia tàlaàDi e ti eà / /CEEàsu àlaàpu li it à
t o peuseàafi àd ài lu eàlaàpu li it à o pa ati e .à 
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 Par « pu li it  »à o à e te d :à touteà fo eà deà o u i atio à faiteà da sà leà ad eà d'u eà a ti it à
o e iale,ài dust ielle,àa tisa aleàouàli aleàda sàleà utàdeàp o ou oi àlaàfou itu eàdeà ie sàouà

de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. 
635

 E à e tuàdeàl a ti leà àdeàlaàDi e ti eà / /CE,àpou à eà uiàestàdeàlaà o pa aiso ,àlaàpu li it à
o pa ati eàestàli iteàd sàlo sà ueàlesà o ditio sàsui a tesàso tà e plies : 

a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, 

deàlaàp se teàdi e ti eàouàdesàa ti lesà àetà àdeàlaàdi e ti eà / /CEàduàPa le e tàeu op e àetà
duàCo seilà duà à aià à elati eà au àp ati uesà o e ialesàd lo alesàdesàe t ep isesà is- -vis 

des consom ateu sàda sàleà a h ài t ieu à « di e ti eàsu àlesàp ati uesà o e ialesàd lo ales » à
[7] ; 

àelleà o pa eàdesà ie sàouàse i esà po da tàau à esà esoi sàouàa a tàleà eào je tif ; 
àelleà o pa eào je ti e e tàu eàouàplusieu sà a a t isti uesàesse tielles,àpe ti e tes,à ifia lesà

età ep se tati esàdeà esà ie sàetàse i es,à à o p isà e tuelle e tàleàp i  ; 

d àelleà 'e t a eàpasàleàdis ditàouàleàd ig e e tàdesà a ues,à o sà o e iau ,àaut esàsig esà
disti tifs,à ie s,àse i es,àa ti it sàou situation d'un concurrent ; 

e) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits 

a a tàlaà eàappellatio  ; 

f àelleà eàti eàpasài dû e tàp ofitàdeàlaà oto i t àatta h eà àu eà a ue,à àu à o à o e ialàouà  

d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ; 

g àelleà eàp se teàpasàu à ie àouàu àse i eà o eàu eài itatio àouàu eà ep odu tio àd'u à ie àouà
d'un service portant une marque ou un nom commercial prot g s ; 
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Il est aussi à noter que c’est surtout la jurisprudence communautaire qui a 

précisé la notion de la publicité comparative636 et décrit la relation entre les 

dispositions concernant la publicité comparative et celles concernant le droit 

de marque.  

Du point de vue du sujet de ce chapitre, il est utile d’analyser surtout 

l’approche jurisprudentielle concernant les conditions dans lesquelles l’usage 

de la marque d’autrui dans la publicité comparative ne constitue pas une 

atteinte au droit de marque. Dans un premier temps, on va analyser l’arrêt 

rendu dans l’affaire O2 Holdings (§ 1) et ensuite dans l’affaire L’Oréal (§ 2).  

 

§ 1. L’affaire O2 Holdings c. Hutchison 3G 

 

297. Pendant que l’arrêt Toshiba637 a eu pour vocation de préciser la notion 

de la publicité comparative, l’arrêt O2 Holdings638, déjà décrit dans le chapitre 

                                                                                                                                                                                     

h) elle n'est pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou 

entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et 

ceux d'un concurrent. 
636

 CJUE, 25 oct. 2001, C- / .à Laà Cou à aà o à ue :  « Les articles 2, point 2 bis, et 3 bis, 

pa ag aphe , sous , de la di e ti e / /CEE du Co seil, du  septe e , e  ati e de 
pu li it  t o peuse et de pu li it  o pa ati e, telle ue odifi e pa  la di e ti e 97/55/CE du 

Pa le e t eu op e  et du Co seil, du  o to e , doi e t t e i te p t s e  e se s ue peut 
t e o sid e o e de la pu li it  o pa ati e o pa a t o je ti e e t u e ou plusieu s 
a a t isti ues esse tielles, pe ti e tes, ifia les et ep se tati es de ie s l'i di atio , da s le 
atalogue d'u  fou isseu  de pi es de e ha ge et de o so a les desti s au  p oduits d'u  

fa i a t d'appa eils, des u os d'a ti les u os OEM  att i u s pa  e de ie  au  pi es de 
rechange et aux consommables qu'il commercialise lui- e ». 
637

 Toshi aàEu opeàdist i ue,àe àEu ope,àdesàphoto opieu sàai sià ueàdesàpi esàdeà e ha geàetàdesà
o so a lesà uià s' à appo te t.à Katu à o e ialise,à elleà aussi,à desà pi esà deà e ha geà età desà

consommables uiàpeu e tà t eàutilis sàpou àlesàphoto opieu sàToshi a.àáfi àd'ide tifie àlesà od lesà
deà sesà photo opieu s,à Toshi aà Eu opeà utiliseà desà d sig atio sà sp ifi ues,à pa à e e pleà Toshi aà

.à Pou à ide tifie à sesà fou itu es,à elleà e ploieà gale e tà desà sig esà sp ifi ues,à appel sà
d sig atio sà d'a ti les.à E à out e,à ha ueà a ti leà està asso tià d'u à u oà deà o a de,à appel à
u oàd'a ti le.àDa sà lesà ataloguesàdeà Katu ,à lesàpi esàdeà e ha geà età lesà o so a lesà so tà
lass sà e à at go iesà eg oupa tà lesà p oduits sp ifi uesà à u à g oupeà deà od lesà d te i sà deà
photo opieu sà Toshi a.à O à à e tio e,à pa à e e ple,à lesà « [p]roduits Katun pour photocopieurs 

Toshiba 1340/1350 ».à Cha ueà listeà deà pi esà deà e ha geà età deà o so a lesà està o pos eà deà
quatre colonnes. Dans laàp e i eà olo e,ài titul eà« Nu oàd'a ti leàOEM »,àseàt ou eàleà u oà
deà o a deàdeàToshi aàEu opeàpou àleàp oduità o espo da tà o e ialis àpa à elle-ci. Selon la 

ju idi tio à deà e oi,à leà sig eà « OEM »à sig ifie,à sa sà o testatio à possi le,à « Original Equipment 
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antérieur à propos du caractère d’usage de la marque d’autrui, s’est exprimé 

sur un tel usage dans la publicité comparative.  

Comme on verra, la position de la Cour était en faveur de la publicité 

comparative. Seule la Cour a admis elle-même dans l’arrêt que Ś « le 

législateur communautaire a considéré que la nécessité de favoriser la 

publicité comparative commandait de limiter dans une certaine mesure le 

droit conféré par la marque »639. 

 

298. Dans l’affaire en l’espèce, la Cour a dû répondre à la question 

suivante :  « lorsqu’un commerçant, dans une publicité pour ses propres 

produits ou services, fait usage d’une marque enregistrée détenue par un 

concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier le prix) de 

produits ou de services qu’il commercialise avec les caractéristiques (et en 

particulier le prix) des produits ou des services commercialisés sous cette 

marque par ledit concurrent, et de manière telle que l’usage concerné ne 

provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle 

de la marque consistant à indiquer la provenance, l’usage concerné relève-t-

il soit de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), soit de l’article 5, [paragraphe 1], 

sous b), de la directive 89/104 ? ». 

C’était donc une bonne occasion pour la CJUź de déterminer la relation 

entre les dispositions de la Directive 89/104 et la Directive 84/450.  

Tout d’abord, ce qui est discutable, la Cour a établi que l’usage par un tiers 

dans la publicité comparative d’un signe identique ou similaire à la marque 

pouvait constituer l’usage au sens de l’article 5 par. 1 et par 2 de la Directive. 

                                                                                                                                                                                     

Manufacturer »à fa i a tà deà l' uipe e tà d'o igi e à da sà leà se teu à o e ialà o e .à Laà
deu i eà olo e,ài titul eà« Nu oàd'a ti leàKatu  »,à o tie tàleà u oàdeà o a deàdeàKatu .à
Laà t oisi eà olo eà o tie tà u eà des iptio à du p oduit.à Laà uat i eà olo eà e tio eà leà
u oàduàouàdesà od lesàd te i sàau uelsàleàp oduitàestàdesti . 

638
 CJUE v12 juin 2008, C-533/06. 

639
 Poi tà àdeàl a t.àLeà utàdeàlaàfa o isatio ,à est : le faità ueàlaàpu li it à o pa ati eà« peut aussi 

sti ule à laà o u e eà e t eà lesà fou isseu sà deà ie sà età se i esà da sà l i t tà desà
consommateurs »àet,àauà i ui eà o sid a t,à u elleà« peutà t eàu à o e àl giti eàd i fo e àlesà
o so ateu sàdeàleu ài t t »à poi tà . 
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Ce qui est douteux, c’est le fait que l’idée d’usage de la marque d’autrui dans 

la publicité comparative fasse identifier les produits ou services du 

concurrent à l’annonceur. źn constatant qu’un tel usage peut constituer 

l’usage au sens de l’article 5 par. 1 et par 2 de la Directive, la Cour semble 

assimiler un tel usage avec l’usage en vue d’identifier les produits ou 

services de l’annonceur lui-même640.  

Certains auteurs reprochent que la Cour a admis une interprétation trop 

étendue de la notion d’usage prévue par l’article 5 par 1 et par. 2 de la 

Directive641. 

Sur la relation entre les dispositions sur la publicité comparative et les 

marques, la Cour a énoncé que le titulaire ne pouvait pas interdire l’usage de 

sa marque dans la publicité comparative, lorsqu’elle fournit toutes les 

conditions de licéité prévues par la Directive 84/450642.  

Il faut donc constater, en termes les plus sommaires, que le droit de la 

publicité comparative constitue une exception au droit de marque applicable, 

                                                           
640

 Selon J. Passa (op. cit) :  « o  ote a seule e t ue la Cou  au ait pu o sid e , da s la lig e de 
sa ju isp ude e e  ati e de a ues, ue l usage de la a ue du o u e t da s u e pu li it  
o pa ati e li ite e el e pas, pa  atu e, du d oit su  la a ue et happe e  o s ue e à 

toute o da atio  su  u  tel fo de e t i d pe da e t e des dispositio s su  la pu li it  
o pa ati e. Le aiso e e t au ait e tes fait fi des dispositio s p it es des o sid atio s  à 

 de la di e ti e N° / /CE, ou aujou d hui de la di e ti e / /CE ui, o  l a ait u, ige t 
le gi e de la pu li it  o pa ati e e  e eptio  à u  d oit e lusif e te du o e opposa le pa  
h poth se ».  
641

 Ł.àWś iu iak,àUż ieà udzegoàz akuà to a o egoà à ekla ieà – wybrane orzecznictwo TS, Glosa 

1/2010. 
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 O àsoulig eà ueàlaàCou ,àda sàleàpoi tà àdeàl a t,às està f eàau à o sid atio sàdeàlaàdi e ti eà
97/55 : 

« (13) o sid a tà ueà l a ti leà à deà laà [...]à di e ti eà / à […]à o f eà auà titulai eàd u eà a ueà
e egist eà desà d oitsà e lusifs,à uià o po te t,à ota e t,à leà d oità d i te di eà à toutà tie sà
d utilise ,à da sà laà ieà desà affai es,à u à sig eà ide ti ueà ouà u à sig eà si ilai eà à laà a ueà pou à desà
produitsàouàdesàse i esàide ti uesàou,àleà asà h a t,à eàpou àd aut esàp oduits ; 

(14)  o sid a t,à toutefois,à u ilà peutà t eà i dispe sa le,à afi à deà e d eà laà pu li it à o pa ati eà
effe ti e,à d ide tifie à lesà p oduitsà ouà se i esà d u à o u e tà e à faisa tà f e eà à u eà a ueà
do tà eàde ie àestàtitulai eàouà àso à o à o e ial ; 

à o sid a tà u u eà telleà utilisatio à deà laà a ue,à duà o à o e ialà ouà d aut esà sig esà
disti tifsàd aut uià e f ei tàpasà eàd oitàe lusif,àda sà lesà asàoùàelleàestàfaite dans le respect des 

o ditio sà ta liesàpa àlaàp se teàdi e ti e,àleà utà is à ta tàu i ue e tàdeàlesàdisti gue àet,àdo ,à
deà ett eàlesàdiff e esào je ti e e tàe à elief ». 
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lorsque les conditions de licéité d’une telle publicité sont satisfaites et que 

celle-ci fait référence à une marque du concurrent visée643. 

De plus, la Cour a souligné que si, le cas échéant, il y a les conditions 

fournies pour appliquer l’article 5 par. 1 sous b) de la Directive, il n’est donc 

pas possible qu’une telle publicité comparative soit conforme aux 

dispositions de la Directive 84/450.  

 

299. Indépendamment, la Cour a envisagé l’usage d’un signe similaire à la 

marque en analysant les conditions d’application de l’article 5 par 1 sous b) 

de la Directive. Dans ce contexte, elle a admis que, lorsqu’il n’y a pas de 

risque de confusion, le titulaire n’est pas autorisé d’interdire l’usage du signe 

par un tiers, même si dans la publicité comparative un tel usage ne fournit 

pas toutes les conditions de licéité indiquées dans la Directive 84/450. Cette 

interprétation résulte tout simplement de l’appréciation du risque de 

confusion comme un facteur nécessaire pour appliquer l’article 5 par. 1 sous 

b) de la Directive.  

 

300. Il faut noter que cet arrêt a rencontré la critique. źn Żrance, il a été 

relevé que cet arrêt avait établi une définition trop large de la publicité 

comparative d’une part et – de l’autre - qu’il a interprété les conditions de 

licéité de ladite publicité avec une souplesse exagérée644. En Pologne, on a 

reproché que la notion d’usage de la marque d’autrui, au sens de l’article 5 

de la Directive, avait été déterminée d’une manière trop vaste et que, par 

conséquent, l’arrêt avait discuté l’idée d’usage de la marque à titre de 

marque comme la condition sine qua non de l’atteinte au droit de marque645. 

Comme la critique polonaise a déjà fait l’objet de débat dans le chapitre 

précédent, on n’abordera que les remarques de la doctrine française.  

 
                                                           
643

 J.à Passa,à Lesà appo tsà e t eà d oità desà a uesà età d oità deà laà pu li it à comparative : un risque 

d affai lisse e tàdeà laàp ote tio àdeà laà a ueà àp oposàdesàaffai esàp judi iellesà àHoldi gsàetà
L O alà /Bellu e ,àP op.àI dust .àN°à ,ào t.à ,à tudeà .à 
644

 J.àPassa,àD oitàdeàlaàp op i t ài dust ielle,àop. cit.  
645

 J. Dudzisz, R. Skubisz, op. cit. 
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301. Premièrement, la définition de la publicité comparative établie par 

l’arrêt Toshiba paraît trop large. źn admettant que « pour qu’il y ait une 

publicité comparative (...) il suffit donc qu'il existe une communication sous 

une forme quelconque faisant, même implicitement, référence à un 

concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre. Il importe peu, à cet 

égard, qu'il existe une comparaison entre les biens et les services offerts par 

l'annonceur et ceux du concurrent »646, la Cour n’a pas considéré la 

comparaison comme un élément constitutif de la publicité comparative647. 

Comme l’indique J. Passa Ś « il est dès lors regrettable que cette condition 

d’une comparaison n’apparaisse pas dans les définitions de la publicité 

comparative données par la directive et par la cour, tout particulièrement 

lorsque l’existence d’une telle publicité est invoquée comme moyen de 

défense dans une procédure en contrefaçon de marque »648. 

Par rapport aux conditions de licéité de la publicité comparative, on reproche 

aussi une souplesse excessive, lorsque la Cour a jugé que « les conditions 

exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens 

favorable à celle-ci »649. On remarque aussi que l’exigence prévue par 

l’article 4 - comparaison des produits ou services « objectivement une ou 

plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et 

représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix » 

(l’article 4 c) de la Directive 2006/114) - n’a pas été satisfaite en relation avec 

les numéros d’articles du fabricant d’appareils en regard des numéros 

d’articles d’un fournisseur concurrent650. 

                                                           
646

 Poi tà àdeàl a tàToshi a. 
647

 Da sàl a tàO ,àlaàCou àaà o fi àl opi io àe à e tuàdeàla uelleà estàl ide tifi atio à e pli iteàouà
i pli ite àd u à o u e tàdeà l a o eu àouàdeàsesàp oduitsàouàse i esà uiàestàesse tielleàetà o à
pas la comparaison. 
648

 J.à Passa,àD oità deà laà p op i t à i dust ielle,àop. cit.à L auteu à i di ueà ueà etteà d fi itio à la gieà
taitàpasàa ept eàpa àlaàju isp ude eàf a çaise.àE à e tuàduàjuge e tàdeàlaàCou àd appelàdeàPa is,à

« e  a se e de toute o pa aiso  e t e les appa eils MC Peel et la e ‘efi ish – comparaison 

ui e  fe ait esso ti  o je ti e e t les a a t isti ues et les diff e es – la so i t  L O al e peut 
soute i  ue et usage s i s i ait da s le ad e d u e pu li it  o pa ati e »à CáàPa is,à àjuill.à .à 
649

 Poi tà àdeàl a tàToshiba.  
650

 Lesàpoi tsà àetà àdeàl a tàToshi a :à« da sàu eàsituatio àtelleà ueà elleàdeàl'esp eàauàp i ipal,à
laà e tio à desà u osà d'a ti lesà duà fa i a tà d'appa eilsà e à ega dà desà u osà d'a ti lesà d'u à
fournisseur concurrent permet au public d'identifie à a e à p isio à lesà p oduitsà duà fa i a tà
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302. A. Golliard–Monaural indique que l’approche communautaire a trouvé 

finalement son acceptation dans la jurisprudence française – surtout dans 

l’arrêt de la Cour de cassation651 dans l’affaire Dérobât. « La cour d’appel de 

Paris avait considéré en substance que la licéité de la publicité comparative 

exige que celle-ci ait pour objectif exclusif de distinguer les produits ou 

services de l’annonceur et de son concurrent en mettant leurs différences 

objectivement en relief, ce qui n’est pas le cas lorsque les produits sont 

présentés comme étant interchangeables.  La Cour de cassation se borne à 

observer que la bioéquivalence de produits pharmaceutiques est une 

caractéristique essentielle, pertinente et vérifiable qui peut dès lors justifier la 

référence d’une marque identifiant un concurrent dans une publicité 

comparative »652. 

 

303. Il faut tout de même souligner un point important, qui a été mentionné 

dans l’arrêt en question : l’existence d’un risque de confusion permet au 

titulaire d’interdire l’usage du signe au sens de l’article 5 par. 1 de la Directive 

dans la publicité comparative, même si elle est conforme aux dispositions de 

l’article 3 bis d) de la Directive 84/450. 

 

§ 2. L’affaire L’Oréal SA c. Bellure NV 

 

304. L’arrêt L’Oréal653 est important du point de vue du sujet de cette 

section, car il s’exprime entre autres sur la relation entre les dispositions 

                                                                                                                                                                                     

d'appareils auxquels correspondent les produits de ce fournisseur ».à «  Il convient cependant de 

o sid e à u'u eà telleà e tio à o stitueà l'affi atio àdeà l'e iste eàd'u eà ui ale eà ua tàau à
a a t istiques techniques des deux produits, c'est- -di eà u eà o pa aiso à deà a a t isti uesà
esse tielles,à pe ti e tes,à ifia lesà età ep se tati esà desà p oduitsà auà se sà deà l'a ti leà à is,à
pa ag apheà ,àsousà ,àdeàlaàdi e ti eà / à odifi e ». 
651

 Cass. Com., 2 à a sà ,à“t à“a dozà /La o atoi eàGla o“ ithKli e.à 
652

 A. Folliard-Mo gui al,à CJCE,à a tà  :à deà l eauàda sà leà gazà e t eàpu li it à o pa ati eàetà d oità
e lusifsàdeà a ue,àP op .àI stust .àN°à ,àsept.à ,à o .à .à 
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 CJUE, 18 juin 2009, C-487/07. 
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concernant la publicité comparative et la protection élargie des marques 

renommées. 

Cette affaire, c’est le résultat du litige entre L’Oréal et le fabricant des 

parfums qui a fait usage des marques conférées à l’Oréal dans les tableaux 

de concordance. Cette pratique consiste en la présentation par ce fabricant 

des parfums imitant les parfums les plus connus des publicités sous forme 

de listes ou de tableaux dans lesquelles sont indiquées les marques verbales 

du parfum dont le parfum commercialisé est l’imitation. Suite à un litige qui a 

eu lieu en Angleterre, la Cour a dû répondre à 5 questions préjudicielles654. 

                                                           
654

 « àLo s u u à o e ça t,àda sàu eàpu li it àpou àsesàp op esàp oduitsàouàse i es,àfaitàusageà
d u eà a ueàe egist eàd te ueàpa àu à o u e tàafi àdeà o pa e à lesà a a t isti uesà età e à
pa ti ulie à l odeu à deà p oduitsà ouà deà se i esà u ilà o e ialiseà a e à lesà a a t isti uesà età e à
pa ti ulie à l odeu à desà p oduitsà ouà desà se i esà o e ialis sà sousà etteà a ueà pa à ledità
o u e t,àetàdeà a i eàtelleà ueàl usageà o e à eàp o o ueàpasàdeà o fusio àouà eàpo teàpasà
attei teà àlaàfo tio àesse tielleàdeàlaà a ueà o sista tà ài di ue àlaàp o e a e,àl usageà o e à
el e-t-ilà soità deà l a ti leà ,à pa ag apheà ,à sousà a ,à soità deà l a ti leà ,à pa ag apheà ,à sousà ,à deà laà

directive 89/104 ? 

2) Lo s u u à o e ça t,à da sà laà ieà desà affai esà e à particulier dans une liste comparative), fait 

usageà d u eà a ueà e egist eà otoi e e tà o ueà afi à deà d sig e à u eà a a t isti ueà deà so à
p op eàp oduità e àpa ti ulie àso àodeu àdeàtelleà a i eà ue : 

a)       elaà eà eàau u à is ueàdeà o fusio àd au une sorte ;  

b)       elaà affe teàpasàlaà e teàdesàp oduitsàsousàlaà a ueàe egist eà otoi e e tà o ue ;  

c)       elaà eà po teà ià p judi eà à laà fo tio à esse tielleà deà laà a ueà e egist eà o sista tà à
i di ue à laàp o e a e,à ià attei teà à laà putation de cette marque, que ce soit en ternissant son 

i age,àpa àdilutio àouàd u eà uel o ueàaut eà a i e ; 

d)       elaàjoueàu à leàsig ifi atifàda sàlaàp o otio àduàp oduitàduà o e ça t, 

l usageà o e à el e-t-ilàdeàl a ti leà ,àpa ag apheà ,àsous a), de la directive 89/104 ? 

3)       áu àfi sàdeàl a ti leà à is,àsousàg ,àdeàlaà[di e ti eà / ],à uelàestàleàse sàdeàl e p essio à ti eà
[…]à i dû e tà p ofità de à et,à e à pa ti ulie ,à lo s u u à o e ça t,à da sà u eà listeà o pa ati e,à
compare son produitàa e àu àp oduità o e ialis àsousàu eà a ueà otoi e e tà o ue,àti e-t-il 

e à elaài dû e tàp ofitàdeàlaà oto i t àatta h eà à etteà a ue ? 

4)       áu àfi sàdeàl a ti leà à is,àsousàh ,àdeàladiteàdi e ti e,à uelàestàleàse sàdeàl e p essio à p se teà
[…]à u à ie à ouà u à se i eà o eà u eà i itatio à ouà u eà ep odu tio à et,à e à pa ti ulie ,à etteà
expression concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une 

pa tieà faità si ple e tà sa oi à deà a i eà ho teà ueà so à p oduità o tie tà u eà a a t isti ueà
esse tielleà l odeu àsi ilai eà à elleàd u àp oduità otoi e e tà o uàp ot g àpa àu eà a ue ? 

5)       Lo s u u à o e ça tàfaitàusageàd u àsig eàsi ilai eà àu eà a ueàe egist eà uiàjouitàd u eà
e o eàetà ueà eàsig eà eà esse leàpasà àlaà a ueàauàpoi tàdeàp o o ue àu eà o fusio ,àdeà
telleà a i eà ue : 
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Tout d’abord, il faut indiquer que la pratique des opposants de L’Oréal a été 

qualifiée comme de la publicité comparative655. Il a aussi été énoncé que 

l’affirmation d’une équivalence des caractéristiques de deux produits 

constituait une comparaison656. J. Passa pose aussi la question de savoir, si 

cette comparaison porte d’une façon objective sur une caractéristique 

essentielle, pertinente, vérifiable et représentative des produits en cause, 

surtout dans le cas de présenter l’équivalent657. 

La Cour a admis que la publicité pratiquée par les opposants de L’Oréal 

n’était pas admissible pour des raisons variées.    

źn premier lieu, en vertu de l’article 3 bis par. 1 sous h) de la Directive 

84/450, la publicité comparative ne doit pas présenter un bien ou un service 

comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service portant 

une marque ou un nom commercial protégés. Il faut souligner qu’il n’est pas 

nécessaire que ladite publicité soit trompeuse ou cause le risque de 

confusion658. Le seul fait de violer l’article 3 bis par. 1 sous h) de la Directive 

84/450 suffit pour que la publicité comparative devienne illicite, en dehors de 

toute considération relative au caractère trompeur de la publicité ou à 

l’existence d’un risque de confusion659. 

L’exigence prévue par l’article 3 bis par 1 sous g), en vertu duquel la publicité 

comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une 

                                                                                                                                                                                     

a)       laà fo tio àesse tielleàdeà laà a ueàe egist eà o sista tà à i di ue à laàp o e a eà està ià
alt eà ià e a e ; 

b)       ilà à aà pasà deà te isse e t,à ià deà o fusio à o e a tà laà a ueà e egist eà ouà saà
e o e,à iàdeà is ueà ueà elaàseàp oduise ; 

c)       elaà affe teàpasàlesà e tesàduàtitulai eàdeàlaà a ue ;  

d)       leàtitulai eàdeàlaà a ueà estàp i àd au u àdesà fi esàli sà àlaàp o otio ,à àlaàp se atio à
ouàauàd eloppe e tàdeàsaà a ue ; 

e)       leà o e ça tàti eàtoutefoisàu àa a tageà o e ialàdeàl usageàdeàso àsig eàe à aiso àdeàsaà
si ilitudeàa e àlaà a ueàe egist e, 
l usageà o e à e ie t-ilà àti e à i dû e tàp ofit àdeàlaà oto i t àatta h eà àlaà a ueàe egist eà
auàse sàdeàl a ti leà ,àpa ag apheà ,àdeàlaà[di e ti eà / ] ? 
655

   Poi tà àdeàl a tà« à tit e li i ai e, il o ie t de ele e  ue des listes o pa ati es, telles ue 
celles en cause au principal, sont susceptibles d t e ualifi es de pu li it  o pa ati e ». 
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 Poi tà àdeàl a t,àsuite.à 
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 J.àPassa,àD oitàdeàlaàp op i t ài dust ielle,àop. cit. 
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 Poi tsà àetà àdeàl a t.à 
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 J.àMo tei o,àD oità deà a ueà età pu li it à o pa ati e :à u à uili eà diffi ileà à t ou er [dans :] 

D oitsàdeàp op i t ài telle tuelle,àli e àa i o u àGeo gesàBo et,àPa isà . 
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marque660, est très importante du point de vue des marques renommées. 

Selon J. Passa, dans le conflit entre la publicité comparative et le droit de 

marque, cette exigence présente une grande importance dès lors que, 

compte tenu de l’objectif pour une telle publicité, la marque du concurrent 

visé est le plus souvent renommée661.  

Prenant en considération les faits en l’espèce et, plus particulièrement, la 

façon d’utilisation des marques par les tiers, la CJUź a constaté que : « À cet 

égard, il convient de constater que, dès lors qu’une publicité comparative qui 

présente les produits de l’annonceur comme une imitation d’un produit 

portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une 

concurrence loyale et donc d’illicite, le profit réalisé par l’annonceur grâce à 

une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par 

conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à 

cette marque »662. 

 

305. Dans la réponse à la question N° 5, la Cour a dû se prononcer sur la 

relation entre la façon d’utiliser un signe similaire à une marque enregistrée 

qui jouit d’une renommée dans la publicité comparative et la notion d’usage 

qui peut tirer «  indûment profit  » de la notoriété de la marque au sens de 

l’article 5 par. 2 de la Directive663. 

La constatation de l’usage du signe qui tire indûment profit du caractère 

distinctif ou de la renommée de la marque exige une appréciation globale 

                                                           
660

 Poi tà àdeàl a t.à“elo àlaàCou ,àlaà otio àdeà« p ofitài dû e tàti  »àdeà etteà oto i t ,àutilis eà
ta tà à laditeàdispositio à u à l a ti leà ,àpa ag apheà ,àdeà laàdi e ti eà / ,àdoit,à à laà lu i eàdesà
t eizi eà à ui zi eà o sid a tsà deà laà di e ti eà / ,à e e oi ,à e à p i ipe,à laà eà
i te p tatio . 
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 J.àPassa,àD oitàdeàlaàp op i t ài dust ielle,àop. cit. 
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 Poi tà àdeàl a t.à 
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 Poi tà à deà l a t. « Qua t à la otio  de p ofit i dû e t ti  du a a t e disti tif ou de la 
e o e de la a ue , gale e t d sig e sous les te es de pa asitis e  et de f ee- idi g , 
ette otio  s atta he o  pas au p judi e su i pa  la a ue, ais à l a a tage ti  pa  le tie s de 

l usage du sig e ide ti ue ou si ilai e. Elle e glo e ota e t les as où, g â e à u  t a sfe t de 
l i age de la a ue. ou des a a t isti ues p ojet es pa  elle- i e s les p oduits d sig s pa  le 
signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque 

e o e ». 
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tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce664. À titre 

exemple, la Cour a indiqué la situation où un tel usage pouvait avoir lieu - 

lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe similaire à 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 financière et sans devoir déployer des efforts 

propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque 

pour créer et entretenir l’image de cette marque, le profit résultant dudit 

usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de 

la renommée de ladite marque665. 

źn complétant la position de la Cour sur ce sujet, il faut encore indiquer que 

l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée 

de la marque, au sens de l’article 5 par 2 de la Directive, ne présuppose ni 

l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à 

ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de 

celle-ci666. 

 

306. Comme l’indique J. Monteiro : « il faut déduire de cet arrêt que tout 

usage des marques renommées de parfums dans des listes de 

concordances vise à permettre à l’annonceur de tirer indûment profit de la 

                                                           
664

 Poi tà àdeà l a t.àCesàfa teu s,à eàso tà ota e t,à l i te sit àdeà laà e o eàetà leàdeg àdeà
a a t eà disti tifà deà laà a ue,à leà deg à deà si ilitudeà e t eà lesà a uesà e à o flit ainsi que la 

atu eàetàleàdeg àdeàp o i it àdesàp oduitsàouàdesàse i esà o e s.à“ agissa tàdeàl i te sit àdeàlaà
e o eàetàduàdeg àdeà a a t eàdisti tifàdeàlaà a ue,àlaàCou àaàd j àjug à ueàplusàleà a a t eà
disti tifà età laà e o eà deà etteà a ueà se o tà i po ta ts,à plusà l e iste eà d u eà attei teà se aà
ais e tàad ise. 
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 Poi tà àdeàl a t.à 
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 Poi tà àdeàl a t.à « il o ie t de po d e à la i ui e uestio  ue l a ti le , pa ag aphe 2, 

de la di e ti e /  doit t e i te p t  e  e se s ue l e iste e d u  p ofit i dû e t ti  du 
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l e iste e d u  is ue de o fusio , i elle d u  is ue de p judi e po t  à es a a t e disti tif  

ou e o e ou, plus g ale e t, au titulai e de elle- i. Le p ofit sulta t de l usage pa  u  tie s 
d u  sig e si ilai e à u e a ue e o e est ti  i dû e t pa  e tie s desdits a a t e disti tif 
ou e o e lo s ue elui-ci tente par cet usage de se pla e  da s le sillage de la a ue e o e 
afi  de fi ie  du pou oi  d att a tio , de la putatio  et du p estige de ette de i e, et 
d e ploite , sa s o pe satio  fi a i e, l effo t o e ial d plo  pa  le titulai e de la a ue 
pour e  et e t ete i  l i age de elle-ci. » 
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notoriété attachée à ses marques, dès lors qu’il n’est nul besoin de se référer 

à des parfums existants, identifiés sous leur marque, pour exercer une 

activité dans le domaine de la parfumerie »667. 

 

307. Il faut aussi noter que, dans le cas de la publicité comparative, la Cour 

s’est référée au principe de la concurrence loyale. Tout d’abord, la Cour a 

exprimé la règle générale que les dispositions de la publicité comparative 

devaient être en accord avec la concurrence loyale. Autrement dit, 

« l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative 

est admise par le droit communautaire lorsque la comparaison constitue une 

telle mise en relief objective des différences qui n’a pas pour objet ou pour 

effet de provoquer des situations de concurrence déloyale, telles que celles 

décrites notamment à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h), de la 

directive 84/450 »668.  

źnsuite, la Cour a précisé, prenant en considération les faits en l’espèce, 

qu’une publicité comparative qui présente les produits de l’annonceur comme 

une imitation d’un produit portant une marque est qualifiée par la directive 

84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d’illicite, le profit réalisé 

par l’annonceur grâce à une telle publicité  étant le fruit d’une concurrence 

déloyale et devant, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de 

la notoriété attachée à cette marque669. 

 

308. Il est donc utile de noter que, même si une étendue large de la notion 

de la publicité comparative et une certaine souplesse à analyser les 

conditions de licéité de la publicité peuvent être interprétées comme une 

limitation du droit de marque, la référence au principe de la concurrence 

déloyale certainement ne le limite pas.  

L’arrêt L’Oréal montre que la Cour penche vers une appréciation stricte des 

conditions de licéité de la publicité comparative. Selon J. Monteiro Ś « si bon 
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 J. Monteiro, op. cit. 
668

 Poi tà àdeàl a t.à 
669

 Poi tà àdeàl a t.à 
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nombre de pratiques commerciales visant la marque d’un concurrent peuvent 

en effet (....) être qualifiées de publicité comparative, à commencer par les 

tableaux de concordance, il n’en reste pas moins que leur licéité ne sera pas 

de ce seul fait acquise, dès lors qu’elles doivent demeurer conformes à 

l’interprétation donnée par le juge communautaire tant de la directive sur les 

marques, concernant la marque renommée, que de la directive sur la 

publicité comparative »670. 

 

On pourrait se demander, le cas échéant, si les dispositions sur la publicité 

comparative limitent vraiment le droit de marque. Peut–être, le futur montrera 

qu’il en est tout autrement, surtout pour ce qui est des marques renommées.  

 

Section 3. Les limites issues des prérogatives laissées aux 
tiers 

 

309. D’autres limites aux droits conférés par la marque sont prévues par le 

droit polonais. 

La première limite (article 158 de la LPI) concerne le droit des tiers de faire 

usage de la marque en tant que nom commercial, le titulaire de celle-ci ne 

pouvant alors, dans certains cas, en interdire l’usage. 

La seconde limite prévue par le droit polonais tient au « droit d’usage 

préalable ». źlle confère certaines prérogatives à quiconque a fait usage de 

la marque avant son enregistrement par un tiers (article 160 de la LPI). 

Il est vrai que ces dispositions ne correspondent pas aux limites décrites 

dans l’article 6 de la Directive et transposées, en Żrance, dans l’article 713-6 

du CPI. źlles sont propres au droit polonais. Il faut préciser que la limite 

inscrite dans l’article 158 de la LPI existe indépendamment de la licéité de 

l’usage du nom commercial dans la vie des affaires (article 156 par. 1 point 1 

de la LPI). 
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§ 1. Le droit de faire usage d’un nom commercial (LPI, art. 158) 

 

310. źn vertu de l’article 158 de la LPI, le titulaire du droit sur la marque ne 

peut pas interdire de faire usage par un tiers du nom sous lequel un tiers 

conduit son activité commerciale à condition que : (1) ce nom ne soit pas 

utilisé pour les produits ou services qui font l’objet de cette activité 

commerciale et (2) il n’existe pas de risque de confusion, surtout en fonction 

du profil différent d’activité ou l’étendue locale d’usage de ce nom. 

L’application de cet article est exclue, lorsqu’un un tiers agit de mauvaise foi.  

Il faut noter que cette disposition est propre au droit polonais et que, surtout, 

elle n’a pas d’équivalent dans la Directive. Or, elle rencontre une grande 

critique de la part de la doctrine polonaise pour des raisons qui vont être 

présentées ci–dessous.  

Tout d’abord, il faut dire que la formulation de cet article n’est pas correcte. 

Lorsque le législateur exige que le nom ne soit pas utilisé par un tiers en 

fonction de la marque, la doctrine polonaise affirme qu’une exigence 

additionnelle – absence de risque de confusion - n’est pas nécessaire671. 

Dans le cas où un tiers ne fait pas usage d’un signe pour distinguer les 

produits ou services, le risque de confusion n’est pas possible.  

Indépendamment de l’argument mentionné ci-dessus, il convient de 

constater que cet article « double » l’article 156 par. 1 point 1) de la LPI qui 

correspond à l’article 6 par. 1 sous a) et à l’article 713-6 sous a) du CPI. 

Il est clair, notamment, que l’article 156 par. 1 point 1) de la LPI sécurise 

mieux les intérêts du titulaire que la disposition en question. Surtout 

l’exigence prévue par l’article 156 par. 2, soit la conformité d’usage avec un 

usage honnête en matière industrielle ou commerciale qui s’élargit aux cas 

possibles d’interdire au tiers l’usage de la marque672. 

                                                           
671

 M. Mazurek [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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źn prenant en considération ces reproches, une partie de la doctrine 

polonaise postule d’éliminer cette disposition de la loi sur la propriété 

industrielle673. 

 

§ 2. Le droit d’usage antérieur du signe 

 

311. Conformément à l’article 160 par. 1 de la LPI, une personne qui, en 

menant une activité commerciale, faisait usage, de bonne foi, d’un signe 

enregistré postérieurement comme une marque en faveur d’un tiers, a 

toujours le droit de faire usage à titre gratuit de ce signe de la même façon.  

źn vertu de l’article 160 par. 2 de la LPI, le droit décrit ci–dessus peut être 

inscrit dans le registre des marques conduit par l’OPB. En plus, ce droit peut 

faire l’objet d’un transfert en faveur d’un tiers par l’entreprise.  

 

312. Il faut noter que la disposition de l’article 160, c’est le résultat d’une 

certaine liberté conférée au législateur polonais par rapport à la législation 

communautaire. Surtout en vertu de l’article 6 par. 2 de la Directive, le pays 

membre peut prévoir des prérogatives en faveur « d’un usager antérieur ». 

Conformément à l’article de la Directive, le droit conféré par la marque ne 

permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des 

affaires, d’un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu par la loi 

de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu674. 
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 M. Mazurek [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
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Il est utile aussi de mentionner que les régulations internationales 

contiennent des dispositions visant au droit de l’entité qui avait utilisé la 

marque préalablement à son enregistrement675. 

Il est certain que le droit de l’usager antérieur est lié au droit du titulaire de la 

marque. Sans un enregistrement postérieur de la marque, le droit de l’usager 

est inexistant. Néanmoins, il y a droit de l’usager, si les conditions suivantes 

sont satisfaites Ś (1) l’usager est un entrepreneur qui conduit une activité 

commerciale de taille locale ś (3) l’usager fait usage du signe d’une façon 

sérieuse et tant que marque (3) cet usage se caractérise par sa bonne foi.  

 

313. Il peut être douteux si l’application de l’article en question n’est 

possible qu’en cas d’une marque identique au signe préalable ou aussi dans 

le cas de la similitude entre les signes. źn prenant en considération la 

formulation littérale de l’article 160 de la LPI, on constate qu’il vise un signe 

identique à la marque enregistrée. Néanmoins, la doctrine reproche à cette 

interprétation d’être trop étroite. Plus particulièrement, on souligne que 

l’institution de l’usager antérieur doit exclure l’atteinte au droit de marque 

dans tous les cas décrits dans l’article 296 par. 2 de la LPI676. 
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 E à e tuàdeàl a ti leà àsousà àdeàlaàCo e tio àdeàPa is :àE à o s ue e,àleàd p tàult ieu e e tà
op àda sàl u àdesàaut esàpa sàdeàl U io ,àa a tàl e pi atio àdeà esàd lais,à eàpou aà t eài alid à
par des faits accomplis da sàl i te alle,àsoit,à ota e t,àpa àu àaut eàd p t,àpa àlaàpu li atio àdeà
l i e tio à ouà so à e ploitatio ,à pa à laà iseà e à e teà d e e plai esà duà dessi à ouà duà od le,à pa à
l e ploiàdeàlaà a ue,àetà esàfaitsà eàpou o tàfai eà a t eàau u àd oitàdeàtie sàni aucune possession 

pe so elle.àLesàd oitsàa uisàpa àdesàtie sàa a tàleàjou àdeàlaàp e i eàde a deà uiàse tàdeà aseàauà
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d'op atio sà o e iales,à deà sig esà ide ti uesà ouà si ilai esà pou à desà p oduitsà ouà des services 

ide ti uesàouàsi ilai esà à eu àpou àles uelsàlaà a ueàdeàfa i ueàouàdeà o e eàestàe egist e,àà
da sàlesà asàoùàu àtelàusageàe t a e aitàu à is ueàdeà o fusio .àE à asàd'usageàd'u àsig eàide ti ueà
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possi ilit à u'o tàlesàMe esàdeàsu o do e àl'e iste eàdesàd oitsà àl'usage. 
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314. La présentation de la limite prévue par l’article 160 de LPI est aussi 

intéressante du point de vue du caractère du droit conféré à l’usager 

antérieur.  

Il se caractérise comme suit Ś (1) le droit de l’usager a un caractère primaire, 

c’est-à-dire qu’il naît ex lege’, lorsque les conditions prévues par l’article 160 

de la LPI sont satisfaites ś (2) le droit de l’usager, c’est un droit subjectif relatif 

– il n’est effectif qu’au titulaire de la marque. Son essence consiste en le droit 

qu’à l’usager antérieur de demander au titulaire de supporter l’usage de la 

marque par l’usager. 

źnfin, trois prérogatives sont conférées à l’usager antérieur : (1) il a le droit 

d’utiliser la marque à titre gratuit ś (2) il peut demander que son droit soit noté 

dans le registre des marques tenu par l’OPB et (3) il peut transférer son droit 

mais avec l’entreprise. 
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PARTIE III: 

 

La propriété : une qualification contestable 

au vu de la limitation des effets de la 

marque 
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315. Dans les parties précédentes, on a envisagé les limites au droit de 

marque qui résultent, en règle générale, du mode d’usage de la marque par 

un tiers. Soit c’est un usage qui ne fournit pas les fonctions de la marque, 

soit c’est un usage qui n’opère pas dans le marché ou n’est pas prévus pour 

les produits ou services. Dans cette partie, on va envisager des cas de 

limitation au droit de marque qui résultent des dispositions mêmes des lois 

nationales. La LPI ainsi que le CPI prévoient des situations où l’usage de la 

marque d’autrui par un tiers est autorisé et ne constitue pas une atteinte au 

droit exclusif. La justification de telles exceptions varie selon le cas et elle 

n’est pas unitaire. Dans le cas de l’épuisement, le but sera de rendre 

possible la circulation des marchandises, pendant que dans le cas d’usage 

de la marque comme référence nécessaire ce sera le besoin d’informer le 

public sur les caractéristiques du produit. Néanmoins, le législateur lui–même 

admet que le marché contemporain ne peut pas fonctionner sans se servir 

des marques enregistrées.  

Dans mon opinion, si les exceptions mentionnées dans la partie suivante 

étaient les seules exceptions à la protection conférée au droit de marque, la 

thèse selon laquelle le droit de marque est un droit de propriété pourrait avoir 

sa raison d’être. Par contre, les exceptions prévues par les législateurs dans 

les dispositions des lois nationales, et décrites dans cette partie, ne sont pas 

uniques. Dans les parties précédentes, on a pu observer des situations où le 

droit de marque ne protège pas le titulaire. L’ensemble des limitations au 

droit de marque ne permet pas, dans mon opinion, de le qualifier de droit de 

la propriété.  

Dans un premier temps, on va envisager l’institution de l’épuisement du droit 

de marque (Chapitre 1) et ensuite on va présenter des cas de limitations 

découlant de l’usage de la marque dans un but d’information (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 

 

La limitation tirée de l’épuisement du droit de marque 

 

 

316. L’épuisement des droits de propriété intellectuelle, ce n’est pas récent. 

Il a été créé dans la législation américaine et repris par les doctrines 

allemande et française au XIXème siècle677. Appliqué aux marques, le principe 

constant en est de rendre possible la circulation ultérieure des produits avec 

les signes apposés678. 

 

317. Si l’on prend en considération l’étendue du droit exclusif résultant de 

l’enregistrement de la marque, décrit dans l’article 713-1 du CPI et 153 de la 

LPI, il est loisible se demander quelles sont les prérogatives du titulaire en 

relation avec les produits déjà introduits sur le marché par lui ou avec son 

consentement. Dans ce cas, le titulaire perd la propriété des produits eux–

mêmes, mais il conserve, bien évidemment, le droit sur la marque apposée 

sur ces produits679.  

Il apparaît ainsi que l’essence de l’épuisement du droit de marque consiste à 

permettre aux produits de fonctionner « normalement » sur le marché680. 

Sans cette institution, la circulation des produits désignés par les marques 

sur le marché serait très gênée. Autrement dit, la règle d’épuisement permet 

de concilier les principes communautaires de la libre circulation des 
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 M.à)ału ki,àW ze pa ieàp a aàdoàz akuàto a o ego,àGlosaà / . 
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marchandises avec l’existence des droits nationaux de propriété 

industrielle681. 

Par rapport à l’épuisement du droit, on peut observer une sorte de conflit 

entre le droit exclusif sur la marque et le droit de la propriété du tiers sur les 

produits désignés par la marque. L’institution de l’épuisement suppose la 

résolution de ce conflit682. 

 

318. En vertu de l’article L.713-4 du CPI, le droit conféré par la marque ne 

permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui 

ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’źspace 

économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son 

consentement. La formulation utilisée dans le CPI correspond exactement à 

celle énoncée dans la Directive683. 

 

319. Comme on verra, la disposition polonaise diffère, quant à elle, des 

versions française et communautaire. źn droit polonais, l’institution de 
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 J. Szmidt–Szalewski, op. cit. Cf.  J. Szmidt–Szalewski et  J.–L. Pierre, op. cit. Ces auteurs indiquent 

que la gleàdeà l puise e tàpe etàdeà o ilie à lesàp i ipesà o u autai esàdeà li eà i ulatio à
desà a ha disesà a e à l e iste eà desà d oitsà deà p op i t à i dust ielleà atio au .à E à effet,à e à
o e ialisa tà esàp oduitsàsousàlaà a ue,àso àtitulai eàaà« puis  »àlesàd oits,àtelsà u ilsà sulte tà
deà l o jetà sp ifi ueà deà laà a ue.à Co e laà CJUEà l aà i di u à d j à da sà l a tà duà à jui à à
Te api ,à « l o jet sp ifi ue du d oit ...  e o po te pas le d oit pou  so  titulai e d e p he  
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ua titati esàetàau à esu esàd effetà ui ale t,à uiàestàl u àdesàp i ipesàfo da e tau àduà a h à

u i ue,à l a ti leà à duà T ait à està d i te p tatio à st i te.à Pou à eà uià està duà d oità deà a ue,à esà
d ogatio sàdoi e tà t eàjustifi esàpa àlaàsau ega deàdesàd oitsà uià o stitue tàl o jetàsp ifi ueàdeà
ce droit.  
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l’épuisement du droit a été introduite par l’amendement de la loi de la 

propriété industrielle du 05.07.2002684. La plus grande différence entre les 

législations française et polonaise, tient à la division de l’épuisement entre 

l’épuisement limité au territoire de la Pologne et l’épuisement européen685.  

 

320. Par rapport à l’épuisement national (polonais), conformément à 

l’article 155 par. 1 de la LPI le droit sur la marque ne s’étend pas aux 

activités concernant les produits désignés par la marque qui consistent, 

notamment : en l’offre à la vente ou en la mise sur le marché ultérieure des 

produits désignés par la marque à condition que ces produits aient été déjà 

introduits sur le marché en Pologne par le titulaire ou avec son 

consentement.  

Conformément à l’article 155 par. 2 de la LPI, ne constituent pas une atteinte 

au droit de marque l’importation et les autres activités mentionnées au par. 1 

qui vise les produits désignés par la marque à condition que ces produits 

aient été mis sur le marché sur le territoire de l’źspace économique 

européen par le titulaire ou avec son consentement. Cette disposition 

concerne donc l’épuisement régional (européen). 

 

321. źn principe, l’épuisement ne prive pas le titulaire du droit d’apprécier 

l’intégralité du produit avec la marque686. Afin de pouvoir contrôler l’état des 
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 L i t odu tio àdeàl puise e tàe àPolog eàestàleà sultatàdeàl adoptio àdeàla Directive 89/104 qui 

aàe ig àdesàpa sà e esàdeà ett eàe àpla eàlesàdispositio sà o e a tàl puise e t.àE à e a he,à
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produits et les modalités d’usage de la marque, le titulaire a le droit, sous 

certaines conditions, de s’opposer à la commercialisation ultérieure des 

produits. Ce droit est aussi régulé d’une manière différente dans les lois 

polonaise et française. 

La disposition française en la matière correspond à celle de la Directive ; 

toutefois, en vertu de l’article L.713-4 du CPI, la faculté reste alors ouverte au 

propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s’il justifie 

de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, 

ultérieurement intervenue, de l’état des produits687. 

L’article 155 par. 3 de la LPI dispose que les par. 1 et 2 de l’art. 155 ne sont 

pas applicables, lorsqu’il y a des motifs justifiés qui permettent au titulaire de 

s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment dans le 

cas où, après la mise sur le marché, l’état des produits se modifie ou s’altère. 

 

322. Prenant en considération le fait que la question d’épuisement est 

assez complexe, il est utile de présenter tout d’abord la notion d’épuisement 

(Section 1) et ensuite de décrire son étendue territoriale (Section 2). Il est 

aussi essentiel de noter que, dans le domaine de l’épuisement, c’est la 

jurisprudence de la CJUź qui joue le rôle primordial en matière 

d’interprétation des dispositions et de résolution de nouveaux problèmes 

résultant de la commercialisation des marchandises sur le marché européen.  

 

Section 1. La notion d’épuisement 

 

323. Comme c’était déjà mentionné, lorsque le produit désigné par la 

marque est mis sur le marché, une sorte de conflit apparaît. D’une part, il y a 

le titulaire de la marque qui a le droit exclusif et souhaite maintenir le contrôle 
                                                           
687

 L a ti leà à pa .à à deà laà Di e ti e :à Leà pa ag apheà à està pasà appli a le,à lo s ueà desà otifsà
l giti esà justifie tà ueà leà titulai eà s opposeà à laà o e ialisatio à ult ieu eà desà p oduits,à
nota e tàlo s ueàl tatàdesàp oduitsàestà odifi àouàalt àap sàleu à iseàda sàleà o e e. 
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sur l’usage de sa marque. D’autre part, il y a des entités qui deviennent 

propriétaires des produits désignés par la marque et souhaitent avoir la 

liberté de les commercialiser. Évidemment, les deux parties ont des intérêts 

contradictoires.  

 

324. Dans la doctrine polonaise, on indique que l’épuisement est possible, 

parce que la première mise en circulation des produits réalise le but de la 

protection conférée par la marque. Lorsque le produit est mis sur le marché, 

la marque peut réaliser ses fonctions688.  

Il est certain que l’épuisement qui vise à résoudre ce conflit constitue une 

exception au monopole du titulaire689. Dans toutes les publications françaises 

sur ce sujet, ainsi que celles polonaises, l’épuisement est indiqué comme la 

limitation du droit exclusif690. źn conséquence, il faut déterminer d’une 

manière précise quelles sont les conditions de l’épuisement du droit de 

marque et quelles sont ses limites691. Il est important aussi de noter que 

l’épuisement ne concerne pas toutes les activités relatives à la marque692, 

mais que la plupart d’entre elles sont couvertes pas cette limitation au 

monopole du titulaire693.  

                                                           
688

 ‘.à“ku isz,à)ak esà ze pa iaàp a à łas oś iàp ze sło ejà àp a ieàpolski ,àPPHà .à 
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 Pe da tà desà a es,à ilà à a aità deu à app o hesà da sà laà do t i e :à à selo à laà p e i e, suiteà à
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ueàl puise e tà o e aitàl e se leàdesàd oitsàsu àlaà a ueà .à:àCJUE,à àjuill.à ,àC-427/93, 

C-429/93, C-436/09 ; CJUE, 15 oct. 2009, C- / .à Ilà esteàtoujou sà l e eptio à à l puise e t (v. 

art. 7 par. 2 de la Directive, L. 713- àduàCPI,àl a ti leà àpa .à àdeàlaàLPI .à 
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Par conséquent, en pratique, les prérogatives résultant de l’épuisement 

peuvent être sources de controverses694. 

 

Dans un premier temps, on va envisager les conditions de l’épuisement du 

droit de marque (§ 1) et ensuite l’exception au principe de l’épuisement du 

droit (§ 2). 

 

§ 1. Les conditions de l’épuisement du droit de marque 

 

325. źn principe, l’épuisement se produit, lorsque le titulaire lui-même ou 

un tiers avec son consentement transmettent la propriété du produit désigné 

par la marque pour la première fois695. 

Autrement dit, à partir du moment où le titulaire de la marque a autorisé la 

mise en circulation dans un pays de la Cźź ou de l’źźź des produits 

désignés par sa marque, il ne peut plus restreindre ou interdire la circulation 

de ces produits marqués à travers les divers États membre de la Cźź ou de 

l’źźź696. 

 

326. Il faut donc souligner que lorsque les conditions d’épuisement sont 

satisfaites, ce dernier se produit ex lege et il est indépendant de la volonté du 

titulaire. Surtout aucune stipulation contractuelle ne peut exclure 

l’épuisement. Ce problème a été abordé par la CJUź dans l’arrêt Peak-
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 CJUE, 31 oct. 1974, C-16/74. 
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Holding697. Dans cette affaire, la CJUź s’est prononcée entre autres sur le 

problème de l’efficacité des stipulations du contrat, donc sur les dispositions 

inter partes sur la règle d’épuisement. La Cour a notamment envisagé la 

question suivante Ś «  Doit-on considérer que des marchandises ont été 

mises dans le commerce du fait que le titulaire de la marque les a cédées à 

une autre entreprise sur le marché intérieur, également dans l'hypothèse où, 

lors de la vente, le titulaire de la marque avait posé comme condition que les 

marchandises ne seraient pas revendues dans le marché commun? ». 

 

327. La Cour a énoncé d’une manière très claire et précise que 

l’épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans 

l’źźź par le titulaire. Par conséquent, la stipulation éventuelle, dans l’acte de 

vente constituant une première mise en vente dans l’źźź, des restrictions 

territoriales au droit de revente des produits concerne seulement les rapports 

                                                           
697

 CJUE, 30 nov. 2004, C-16/04 Peak Holding c. Axolin-Elino  AB. Lesà faitsà duà litigeà taie tà lesà
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p oduitàetà e dàdesà te e tsàetàa essoi esàsousà etteà a ueàe à“u deàetàda sàd aut esàpa s.àâà
l' po ueàdeàlaàsu e a eàduàlitigeàauàp i ipal,àFa to àOutlet,àso i t àdeàd oitàsu dois,àp ati uaità
da sàdesà outi uesà e à “u deàu eà e teàdi e teàdeà te e tsà età d aut esà a ti les,à pou àu eà la geà
pa tàdesàp oduitsàdeà a ueàp o e a tàd'i po tatio sàpa all les,àdeà i po tatio sàouào tenus en 

deho sàdesà i uitsàdeàdist i utio ào di ai esàduàtitulai eàdeàlaà a ueà o sid e.àâàlaàfi àdeàl a eà
,àFa to àOutletàaà o e ialis ,àe àpa ti ulie ,àu àlotàd e i o à  à te e tsàdeà a ueà

PeakàPe fo a e,àap sàa oi àfaitàpa a t eàdans la presse des annonces proposant la vente de ces 

a ti lesà à oiti àp i .àLesditsàa ti lesà taie tà issusàdesà olle tio sàdeàPeakàPe fo a eàP odu tio à
desàa esà à à .à Ilsàa aie tà t àfa i u sàho sàdeàl EEEàpou àleà o pteàdeà etteàso i t .àIlsà
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des parties à l’égard de cet acte et elle ne saurait faire obstacle à 

l’épuisement prévu par la Directive698. 

 

328. Bien que la Cour n’ait pas trop expliqué les motifs de son opinion sur 

le sujet, celle-ci semble tout à fait justifiée. La règle d’épuisement ne doit être 

subordonnée à aucune stipulation contractuelle. Sinon, cette règle aurait 

perdu sa raison d’être et la commercialisation des produits aurait rencontré 

des entraves. La Cour a soutenu donc l’opinion exprimée il y a quarante 

ans : « l’objet spécifique du droit (...) ne comporte pas le droit pour son 

titulaire d’empêcher l’importation dans un État membre d’un produit licitement 

mis en circulation sur le marché d’un autre État membre par le titulaire lui-

même ou avec son accord »699. źn admettant l’argument en vertu duquel la 

modification contractuelle de la règle de l’épuisement serait possible, la Cour 

aura contredit à ses propres opinions. 

 

Il n’est possible d’envisager la situation en l’espèce que du point de vue de la 

responsabilité contractuelle entre les parties du contrat et non pas par la 

limitation de la règle d’épuisement700. En pratique, il y a des tentatives qui 

visent à limiter l’épuisement par l’apposition sur les produits des clauses 

prohibant l’introduction de ces produits sur le marché des autres pays 

membres701. Ces activités ne sont pas admissibles.  
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 Points 54- àdeàl a t.àLaà po seà à etteà uestio àaà t àlaàsui a te : Il o ie t do  de po d e 
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329. źn analysant les conditions d’application de la limite au droit de 

marque sous forme d’épuisement, il faudrait prendre en considération surtout 

deux conditions : (1) la mise dans le commerce et (2) le consentement du 

titulaire. Les législations ne livrent pas de définitions appropriées de ces 

notions, c’est donc surtout la jurisprudence qui s’occupe de leur 

interprétation.  

 

A. La mise dans le commerce 

 

330. À défaut de définition légale, par la notion de la mise dans le 

commerce702 on entend la vente effective des produits ; une simple offre à la 

vente ne suffit pas703. L’importance du terme « mise dans le commerce » ne 

pose pas de doutes en relation avec l’épuisement, dès lors que « La notion 

de «mise dans le commerce » dans l’EEE utilisée à l’article 7, paragraphe 1, 

de la directive constitue un élément déterminant de l’extinction du droit 

exclusif du titulaire de la marque prévu à l’article 5 de cette directive »704. 

 

331. Dans la doctrine polonaise, on indique que l’épuisement se produit, 

lorsqu’il y a transfert de la propriété des produits désignés par la marque 

avec transfert de la possession de ces produits par le titulaire ou par un tiers, 

mais avec accord du titulaire705. D’où, les contrats appropriés de vente, 

d’échange ou de donation des produits désignés par la marque conjoints 

avec la livraison factuelle de ces produits conduisent à l’épuisement706. Il faut 

noter que seul le contrat sans livraison factuelle des marchandises n’entraîne 

pas l’épuisement707. 
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 Le terme f a çaisà« mise dans le commerce » correspond à eluiàutilis àpa àlaàLPIà« introduire sur le 
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 CJUE, 8 avr. 2003, C- / ,àpoi tà àdeàl a t.à 
705
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332. Par l’arrêt déjà mentionné, Peak Holding a été jugé que seule une 

vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, 

épuise les droits exclusifs conférés par la directive, plus particulièrement 

celui d’interdire au tiers acquéreur de revendre les produits708. Par 

conséquent, « les produits revêtus d’une marque ne peuvent pas être 

considérés comme ayant été mis dans le commerce dans l’EEE, lorsque le 

titulaire de la marque les a importés dans l’EEE en vue de les vendre dans 

celui-ci ou lorsqu’il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l’EEE, 

dans ses propres magasins ou dans ceux d’une société apparentée, mais 

sans parvenir à les vendre »709.  

 

333. Similairement, dans le cas de transit, il n’y a pas de mise dans le 

commerce. Dans l’affaire Montex Holdings710, la Cour a soutenu l’opinion 

selon laquelle le transit externe de marchandises non communautaires 

reposait sur une fiction juridique. źn effet, les marchandises placées sous ce 

régime ne sont soumises ni aux droits à l’importation correspondants, ni aux 

autres mesures de politique commerciale, comme si elles n’avaient pas 

accédé au territoire communautaire711. Quant à la question de transit, la Cour 

était d’accord avec l’avocat général – M. Poiares Maduro qui a déclaré que, 

dans le cas de transit, le produit désigné par la marque n’a aucun contact 

avec le marché, donc « tout se passe comme si, avant la mise en libre 

pratique des marchandises qui devait avoir lieu en Irlande, celles-ci n’avaient 

jamais accédé au territoire communautaire »712. 
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334. Il faut aussi noter que l’épuisement ne se produit pas, lorsque les 

produits circulent à l’intérieur d’une entreprise713. Autrement dit, d’après 

J. Canlorbe, il est nécessaire que le produit soit sorti du circuit interne de 

distribution de l’entreprise ou du groupe de sociétés, « c’est-à-dire qu’il doit 

avoir été mis à la disposition d’une entreprise totalement indépendante sur le 

plan économique de celle qui le livre »714. 

 

335. À la fin de cette partie, il faut dire que dans la doctrine polonaise on 

souligne que la notion « mise dans le commerce » ou plutôt « introduction 

sur le marché »715 n’a pas de signification unifiée716. Surtout en relation avec 

la règle de l’épuisement, on pourrait définir « l’introduction sur le marché » 

comme « la première introduction » faite par le titulaire ou avec son accord. 

Si les conditions de l’épuisement sont satisfaites suite à cette première 

introduction des produits sur le marché, le titulaire perd le contrôle, sous 

certaines limites, sur les produits désignés par la marque.  

Par contre, dans le cas des dispositions pénales incluses dans la LPI qui 

décrivent le délit d’introduction sur le marché des produits contrefaits717, il 

faut noter que ce n’est pas la première introduction sur le marché qui doit 

être pénalisée, mais chaque introduction dédits produits718. 
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336. Il est à noter que l’épuisement ne s’applique qu’à l’exemplaire concret 

du produit désigné par la marque. źn relation avec les produits même 

identiques, mais qui n’ont pas encore été mis dans le commerce, la règle 

d’épuisement ne se produit pas719. 

 

B. L’exploitation par le titulaire ou avec son consentement 

 

337. L’obligation d’action du titulaire ou avec son consentement constitue la 

seconde condition de l’épuisement.  

Dans la situation où c’est le titulaire qui met les produits sur le marché, les 

doutes peuvent apparaître quand le titulaire est un consortium, un holding ou 

une entité dont la structure est plus compliquée.  

Le cas échéant, les agissements d’une société dans le cadre d’une structure 

plus compliquée sont perçus comme ceux de tout le consortium. On indique 

que pour provoquer l’épuisement, il est sans importance laquelle des entités 

formant le consortium est formellement titulaire de la marque. Par 

conséquent, la mise dans le commerce des produits par la société-fille en 

Pologne produit l’épuisement, même si le titulaire c’est la société-mère720. 

 

338. Certes, les doutes apparaissent plutôt à l’occasion de l’interprétation 

de l’exigence d’un accord du titulaire. L’accord du titulaire est obligatoire, 

lorsque le titulaire et l’entité qui met les produits sur le marché sont des 

entités indépendantes et autonomes économiquement et légalement721. 

 

339. L’exemple le plus typique, c’est le consentement exprimé par la 

licence. L’essence du contrat de licence, c’est le droit du tiers d’exploiter la 

                                                           
719

 CJUE, 1 juill. 1999, C-173/98 Sebago ; Cf. CJUE, 3 juin 2010, C-127/09. 
720

 ‘.à“ku iszà d. ,à“ ste àp a aàp at ego,àto à ,àp a oà łas oś iàp ze sło ej,àop. cit.  
721

 CJUE, 3 juin 2010, C-127/09 . 
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marque alors, en conséquence, on admet que la mise des produits dans le 

commerce faite par le licencié provoque l’épuisement. Ce problème a été 

abordé par la CJUź à l’occasion de l’affaire Copad c. Christian Dior722. La 

cour a dû se prononcer entre autres sur la question suivante : «  L’article 7, 

paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise 

dans le commerce dans l’[EEE] des produits sous une marque, par le 

licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence interdisant, 

pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite 

sans le consentement du titulaire de la marque  » ? 

 

340. Tout d’abord, la Cour a souligné que l’épuisement peut se produire 

dans certains cas, lorsque la commercialisation des produits est effectuée 

par un sujet lié économiquement au titulaire de la marque et en particulier 

par un licencié723. Dans sa justification, la Cour indique que le donneur de 

licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en 

insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le 

licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de 

leur respect724. 

                                                           
722

 CJUE, 23 avr. 2009, C-59/08 (Copad c. Dior). Les faits du litige sont les suivants : Le 17 mai 2000, 

Dior a conclu avec SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de 

produits de prestige de corsetterie sousàlaà a ueàCh istia àDio ,àdo tàDio àestàtitulai e.àL a ti leà . ,à
pa ag apheà ,àdeà eà o t atàp iseà ue,à« afi àdeàp se e àlaà oto i t àetàleàp estigeàdeàlaàmarque, 

leà li e i à s e gageà à eàpasà e d eà à desà g ossistes,à olle ti it s,à soldeu s,à so i t sàdeà e teàpa à
o espo da e,àpa àleàs st eàduàpo te- -po teàouàdeà e teàe àappa te e tàsaufàa o dàp ala leà
ità duà o da t,à età de aà p e d eà touteà dispositio à pou à fai eà espe te à etteà gleà pa à sesà

dist i uteu sà ouà d tailla ts ».à E à aiso à desà diffi ult sà o o i ues,à “ILà aà de a d à à Dio à
l auto isatio à deà o e ialise à desà p oduitsà deà etteà a ueà e à deho sà deà so à seauà deà
dist i utio às le ti e.àPa àlett eàduà àjui à ,àDio às estàoppos eà à etteàde a de.àToutefois,àe à
d pitàdeà etteàoppositio àetàe à iolatio àdeàsesào ligatio sà o t a tuelles,à“ILàaà e duà àCopad,àu eà
e t ep iseàe e ça tàu eàa ti it àdeàsoldeu ,àdesàp oduitsà e tusàdeàlaà a ueàChristian Dior. Dior a, 

d sà lo s,àassig à“ILàetàCopadàe à o t efaço àdeà a ueàde a tà leà t i u alàdeàg a deà i sta eàdeà
Bo ig ,à le uelà aà jug à ueà lesà iolatio sà duà o t atà deà li e eà o isesà pa à “ILà taie tà pasà
o stituti esàd u eà o t efaço àetà u ellesàe gageaie tàu i ue e tà laà espo sa ilit à o t a tuelleà
deà etteàde i eàso i t . 
723

 Poi tà à deà l a t ; Cf. l a tà duà à jui à ,à C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik et 

Danzinger. 
724

 Poi tà àdeàl a t. 
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Alors, comme l’énonce la Cour, « par conséquent, la mise dans le commerce 

de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en 

principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, 

au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive »725. 

 

341. On admet que le consentement peut être exprimé d’une manière 

explicite ou implicite. De toute façon, tenant compte de l’effet d’extinction du 

droit exclusif des titulaires des marques en cas d’épuisement, le 

consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine 

la volonté de renoncer à ce droit726. Selon la CJUź, qui a interprété la 

question du consentement implicite, le consentement du titulaire d'une 

marque est implicite, lorsqu'il résulte des événements et des circonstances 

antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en 

dehors de l'źźź, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon 

certaine la renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à la mise dans le 

commerce dans l'EEE727.  

Par contre, le consentement implicite ne peut pas résulter : (a) d'une 

absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les 

acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de 

l'źźź, de son opposition à la commercialisation dans l'EEE ; (b) d'une 

absence d'indication, sur les produits, de l’interdiction de mise sur le marché 

dans l'EEE ś (c) de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la 

propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves 

contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété 

transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente 

illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les 

produits dans l'EEE728.  

 
 

                                                           
725

 Poi tà àdeàl a t. 
726

 CJUE, 20 nov. 2001, C-414/99 – C-416/99 point 45.  
727

 Poi tà àdeàl a t. 
728

 Poi tà àdeàl a t. 
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§ 2. L’exception au principe d’épuisement du droit  

 

342. Cette exception peut se produire dans la situation où, bien que le droit 

sur la marque s’épuise, il y a des circonstances qui justifient l’opposition de la 

part du titulaire729. 

źn vertu de l’article L.713-4 du CPI al. 2, la faculté reste donc ouverte au 

propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s’il justifie 

de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, 

ultérieurement intervenue, de l’état des produits. 

Comme on l’a déjà vu, la disposition polonaise est formulée d’une manière 

différente ś l’article 155 par.3 de la LPI dispose que les par. 1 et 2 de l’article 

155 ne sont pas applicables, lorsqu’il y a des motifs légitimes730 qui 

permettent au titulaire de s’opposer à la commercialisation ultérieure des 

produits, notamment dans le cas où après la mise sur le marché l’état des 

produits se modifie ou s’altère731. 

 

343.  Comme le remarque R. Skubisz, les formes d’ingérence du tiers dans 

le produit à marque qui peuvent justifier la référence aux dispositions des 

articles L.713-4 al. 2 du CPI ou 155 par. 3 de la LPI sont les suivantes : (1) 

l’ingérence dans le produit lui-même ś (2) l’ingérence dans la marque 

                                                           
729

 Ilàfautà ie àdiff e ie à etteàsituatio àdeàlaàsituatio àoùàilà àaàpasàduàtoutàd puise e tàetàpa à
o s ue eàilà àaàattei teàauàd oitàdeàlaà a ueàe à e tuàdeàl a ti leàL. -2 ou L.713-3 du CPI ou de 

l a ti leà àpa .à àdeàlaàLPI. 
730

 Laà loià polo aiseà eà d fi ità pasà l e p essio à « otifs l giti es ».à Co eà l i di ueà
K. Szczepanowska–Kozło skaà[da s :] Wyczerpanie praw, op. cit., lesà otifsà l giti esà e igent pas 

u ilà e isteà u à is ueà deà o fusio à pa ià lesà o so ateu s.à Ilsà ou e tà aussià lesà attei tesà au à
aut esàfo tio sàdeàlaà a ueàai sià ueàlaà appositio àdeàlaà a ueàsu àu àp oduit.à 
731

 Lesà dispositio sà f a çaiseà età polo aiseà ai sià ueà elleà deà laà Di e ti eà u e tà lesà asà oùà leà
titulai eàpeutàs oppose à àlaà o e ialisatio àdesàp oduitsà àtit eàe e ple.àToutesàlesàt oisàutilise tà
leà otà« notamment »àpou àsoulig e à ueàlesàaut esà asàd e lusio àd puise e tàso tàpossi les.àâà
tit eàd e e ple,ào àpeutà i di ue à ueà laàCJUEàaà ualifi à o eà« otifs l giti es »à l attei teà à laà
e o eà deà laà a ueà CJUE,à à o .à ,à C- / ,à laà atio à deà l i p essio à u e t eà leà
titulai eà su à leà d oità deà laà a ueà età u à tie sà e iste tà desà elatio sà o o i ues surtout de telle 

so teà ueàleàtie sàappa tie tà àlaà ha eàdeàdist i utio àduàtitulai eà CJUE,à àf .à ,àC-63/97).  
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apposée sur le produit ś (3) l’ingérence dans l’emballage du produit avec 

marque apposée732. 

U. Promińska présente une approche plutôt fonctionnelle sur la question de 

l’exclusion d’épuisement733. L’auteur indique deux types de situations où le 

titulaire peut s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits : (1) les 

activités du tiers qui conduisent à une atteinte à la fonction de garantir 

l’origine du produit assurée par la marque734 ś (2) les activités du tiers qui 

conduisent à une atteinte visant d’autres fonctions de la marque, notamment 

la fonction publicitaire et la fonction de garantir la qualité.  

 

344. L’ingérence dans le produit lui–même pourrait justifier l’exclusion de 

l’épuisement, lorsque le produit est destiné à la circulation (distribution) 

ultérieure dans le marché. Dans le cas où après la première mise sur le 

marché le produit ne circule plus dans le sens économique, le fait de son 

altération ou de sa modification est juridiquement indifférent735.  

Il est important de noter que l’article 155 par. 3 de la LPI utilise l’expression : 

« l’état des produits se modifie ou s’altère ». Les termes « se modifier » et « 

s’altérer » ne se couvrent pas. On peut imaginer la situation où l’état du 

produit se modifie dans ce sens qu’il s’altère, mais aussi bien la situation où 
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 ‘.à “ku iszà d. ,à “ ste à P a aà P at ego,à to à ,à op. cit. L auteu à i puteà au à situatio sà
e tio esà aussià l i g e eà uià tie tà à laà supp essio à desà sig esà ide tifia tà u à p oduità a e à laà
a ue.àIlàsoulig eàaussià ueà ha ueàfo eàd i g e eà e tio eà i-dessus concerne des produits 

o igi au ài t oduitsàda sàleà a h ,à est- -di eàdesàp oduitsàfa i u sàpa àleàtitulai eà auàsens large). 

Ilàestàdo ài p op eàd appele à esàp oduitsà i itatio sàouàp oduitsàpi at s.àCesàde ie sà o e e tà
lesàp oduitsà uià appa tie e tàpasàauàtitulai eàetà uiào tà t àfa i u sàpa àu àtie s. 
733

 U.àP o ińskaà d ,àop.cit.   
734

 U.àP o ińskaài puteà àlaàp e i eàsituatio àdesàa ti it sà o eàl i g e eàda sàleàp oduitàlui–
eàai sià ueàleà e o ditio e e tàdeàl e allage. 

735
 ‘.à“ku iszà d. ,à“ ste àP a aàP at ego,àto à , op. cit. U.àP o ińskaà d ,àop. cit., indique 

ueà lo s ueà l tatà duà p oduità aà t à odifi ,à ilà à aà pasà d effetà d puise e tà da sà leà se sà oùà
l puise e tà eàseàp oduitàpas ,àpa eà ueàleàp oduitài t oduitàsu àleà a h àetàleàp oduità uià i uleà
ult ieu e e t,à eà eà so tà pasà lesà esà p oduits.à O à peutà doute à sià etteà opi io à est toujours 

pertinente ;à lo s ueà l tatà duà p oduità ha geà suiteà à saà odifi atio ,à o à seà t ou eà da sà l te dueà
d appli atio àdeàl a ti leà àpa .à àdeàlaàLPI.à 
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l’état du produit changer sans s’altérer736. Cette formulation a pour but de 

souligner que ce n’est pas uniquement la fonction de garantir la provenance 

qui est protégée, mais aussi les autres fonctions qui restent sous la 

protection comme celle publicitaire et celle de garantir la qualité737. Il s’avère 

que la modification des produits ou leur réparation sont admissibles à moins 

que ce soient des modifications indicatives. 

 

345. L’ingérence dans la marque apposée sur le produit couvre plusieurs 

situations comme suppression de la marque, vente du produit sous 

l’anonymat, soit vente avec la marque du tiers à la place de la marque du 

titulaire.  

Les activités qui consistent en la suppression par un tiers de la marque 

apposée sur un produit et ensuite en la vente du produit sans aucune 

marque sont appréciées d’une manière différente dans la doctrine polonaise. 

Contrairement à la formulation contenue dans l’article L.713-2 a) du CPI, en 

vertu de laquelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la 

suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, la loi 

polonaise ne règle pas la situation où un tiers supprime la marque du produit. 

La question qui apparaît ici, c’est de savoir si un tel agissement du tiers peut 

être qualifié de contrefaçon738. Une telle qualification pourrait avoir lieu en 

                                                           
736

 ‘.à “ku iszà i di ueà ue,à eà da sà laà situatio à oùà u à tie sà a lio eà l tatà duà p oduità sa sà
auto isatio àdeàlaàpa tàduàtitulai eàetàleàfaitàdist i ue ,à elaàjustifieàl e iste eàdeàlaà o t efaço .àDa sà
eà se s,à o à de aità p e d eà e à o sid atio à lesà li itesà deà l oppositio à duà titulai eà à laà
o e ialisatio à ult ieu eà desà p oduits.à Cf. U.à P o ińskaà d. ,à op. cit. On pourrait parler de 

l a usàduàd oitàlo s u u àtie sàutiliseà eàd oitàpou àli ite àleà o e e.àCf. CJUE, C-427/93, C-429/93, 

C- / à B istolà M e sà “ ui .à Laà Cou à aà o stat à ueà l a ti leà à deà laà Di e ti eà de aità t eà
i te p t à e à a o dà a e à lesà a ti lesà à età à duà T ait .à E à utilisa tà l e p essio à « cloisonnement 

a tifi iel des a h s »,àlaàCou àaàsoulig à u elleàde aità t eàappli u eàd u eà a i eào je ti eàetà
proportionnelle.  
737

 ‘.à“ku iszà d. ,à“ ste àP a aàP at ego,àop. cit.  
738

 ‘.à“ku iszà d. ,àop. cit. O ài di ueà ueàl i t odu tio àpa àu àtie sàsu àleà a h àdesàp oduitsàsa sà
a uesà eàpeutàpasà t eà ualifi àdeà o t efaço à àlaàlu i eàdesàdispositio sàdeàl a ti leà àpa .à à

deà laà LPI.à Laà dispositio à e à uestio à o eà expressis verbis ueà l attei teà au droit de la marque 

suppose l’usage du signe. Cf. K. Szczepanowska–Kozło ska,à I po tà oległ à p odukt à
le z i z hàoz a zo hàz akie àto a o ,àPPHà ,àN à ,ài di ueà u e à e tuàdeàl a tàCJUEà
du 26 avr. 2007, C-348/04, la suppression de la marqueà d u à p oduità eà o stitueà pasà per se 
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vertu des dispositions du droit français, pendant que la formulation de l’article 

296 par 2 de la LPI exclut la qualification de ce type d’activité de contrefaçon. 

Dans mon opinion, en se fondant sur une interprétation vaste de l’expression 

« les motifs légitimes », utilisée dans l’article 155 par. 3 de la LPI, le titulaire 

pourrait s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits dont les 

marques ont été supprimées. 

 

Section 2 : L’étendue territoriale de l’épuisement  

 

346. Historiquement, en fonction de l’étendue territoriale de l’épuisement, 

on distingue Ś (1) l’épuisement national, (2) l’épuisement global739 et (3) 

l’épuisement régional. Dans le premier cas, l’épuisement se produit lorsque 

les produits sont introduits sur le marché par le titulaire ou avec son 

consentement dans un pays où le droit de marque est en vigueur. 

Secondement, l’introduction des produits dans n’importe quel endroit du 

monde cause l’épuisement. Le dernier cas concerne l’épuisement qui se 

produit dans un des pays qui sont membres d’un accord passé entre eux740. 

La question de l’épuisement global fait naître des doutes ś c’est la CJUź qui 

s’est prononcée sur le problème de l’épuisement global dans le contexte de 

l’épuisement régional qui est la règle dans l’Union européenne. La Cour, en 

interprétant l’article 7 de la Directive 2008/95, statue que celui-ci prévoit une 

harmonisation complète s’agissant de l’aspect territorial de l’épuisement741. 

D’où, les pays membres n’ont pas de possibilité d’introduire dans leurs 

                                                                                                                                                                                     

d attei teàauàd oitàdeàlaà a ue.àToutesàlesà i o sta esàe ige tàl app iatio àdeàlaà ou à atio aleà
qui prend en compte tous les faits du litige.  
739

 R. Skubisz, Prawo do znaku towarowego, op. cit. L auteu ài di ueà ueàda sàleàpass àlesàdo t i esà
da sàlaàplupa tàdesàpa sàai sià ueàlaàju isp ude eàseàp o o çaie tàsu àu à puise e tàglo al.à 
740

 ‘.à“ku iszà d ,àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à ,àop. cit. 
741

 CJUE, 17 juill. 1998, C- / .à LaàCou à o eà ue : « L'arti le , pa ag aphe , de la p e i e 
di e ti e / /CEE du Co seil, du  d e e , app o ha t les l gislatio s des États 

e es su  les a ues, telle ue odifi e pa  l'a o d su  l'Espa e o o i ue eu op e  du  ai 
, s'oppose à des gles atio ales p o a t l' puise e t du d oit o f  pa  u e a ue pou  

des p oduits is da s le o e e ho s de l'Espa e o o i ue eu op e  sous ette a ue pa  le 
titulaire ou avec son consentement ». 
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législations nationales la règle de l’épuisement global. En justifiant cette 

position, la Cour a souligné le besoin de protéger le fonctionnement du 

marché intérieur742. 

L’arrêt en question a fait l’objet de critique ; on indiquait notamment que la 

Cour n’avait pas de compétence pour régler les relations entre les pays 

membres et les pays tiers et qu’on a limité l’épuisement aux pays qui 

interprètent d’une manière correcte la question de la fonction de la 

marque743. 

 

 

Chapitre 2 

La limitation tirée de l’usage de la marque dans un but 
d’information 

 

347. La limitation tirée de l’usage de la marque dans un but d’information, 

c’est encore un argument contre la qualification du droit de marque en tant 

que propriété sur la chose. Cette limitation est prévue dans chacune des 

législations nationales. Néanmoins, on observera les différences dans 

l’étendue de cette limitation entre l’article L.713-6 du CPI et l’article 156 de la 

LPI. Il faut noter aussi que l’article 6 de la Directive, qui est nommé 

directement comme la limitation des effets de la marque, contient des 
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 Poi tà àdeàl a t :à« ette i te p tatio  est au surplus la seule qui soit pleinement susceptible de 

alise  la fi alit  de la di e ti e, ui est de sau ega de  le fo tio e e t du a h  i t ieu . E  
effet, des e t a es i lu ta les à la li e i ulatio  des a ha dises et à la li e p estation des 

se i es d oule aie t d'u e situatio  da s la uelle uel ues États e es pou aie t p oi  
l' puise e t i te atio al ta dis ue d'aut es e p oi aie t ue l' puise e t o u autai e ». 
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 ‘.à “ku iszà d. ,à P a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à 4b, op. cit. L auteu à i di ueà gale e tà
u ilà àaàdesàa gu e tsàselo àles uelsà eà od leàa ept àpa àlaàCJUEàestà o t adi toi eà àl a t. 6 de 

l áDPIC.àáujou d hui,à lesàa gu e tsàso tàdiff e ts ;à l a t.à àdeàl áDPICàaàlaiss àau àpa sà e eàlaà
li e t àe à gle e tatio àdeàl puise e t.à 
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dispositions appropriées ainsi que l’ADPIC744. Il est intéressant de noter que 

ce type de limitation du droit de marque n’a pas été reconnu par la 

Convention de Paris745. 

La doctrine concorde pour dire que les cas de limitation des effets de la 

marque prévus dans la LPI et le CPI constituent une exception à la règle 

d’exclusivité et de monopole conféré au titulaire de la marque746. Par 

conséquent, en tant qu’exception, elle doit être interprétée et appliquée d’une 

manière stricte.  

Dans la doctrine polonaise, en relation avec des cas de limitation des effets 

de la marque, prévus par l’article 156 de la LPI, on utilise parfois la 

formulation « l’usage autorisé/licite » qui a été emprunté à la loi du 4 février 

1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins747. Dans mon opinion, on a 

voulu faire court, car l’essence de l’usage licite au sein du droit d’auteur c’est 

de faire usage d’une œuvre pour soi-même ou dans un cercle sociétal 

restreint. Par contre, la limitation prévue par l’article 156 de la LPI donne au 

tiers l’opportunité de faire usage de la marque dans la vie des affaires.  

 

348. En tout premier lieu, on va analyser les deux cas de limitation des 

effets de la marque dans un but d’information (Section 1)Ś (1) l’usage de la 

marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un 

produit ou service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée et (2) 

l’usage des indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la 

destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la 

fabrication du produit ou de la prestation du service ou à d’autres 
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 L a ti leà àd áDPIC.à Lesà e esàpou o tàp oi àdesàe eptio sà li it esàau àd oitsà o f sà
par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne un usage loyal des 

te esàdes iptifs,à à o ditio à ueà esàe eptio sàtie e tà o pteàdesài t tsàl giti esàduàtitulai eà
de la marque et des tiers. 
745

 Co e tio àdeàPa isàpou àlaàp ote tio àdeàlaàp op i t ài dust ielleàdu 20 mars 1883. 
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caractéristiques de ceux-ci748. Comme la formulation mentionnée ci–dessus a 

été utilisée par la Directive, on verra à quel point varient les dispositions 

nationales, adoptant cette solution de la Directive.  

Il est utile de mentionner que l’article L.713-6 du CPI ainsi que l’article 156 de 

la LPI contient aussi d’autres dispositions que celles indiquées ci–dessus. 

Néanmoins, pour les besoins de cette section qui traite de l’usage de la 

marque dans un but d’information, seules ces deux cas vont être analysés. 

Le reste fera l’objet d’interprétation dans la section suivante. 

Ensuite, on va analyser les autres cas de limitation des effets de la marque 

(Section 2).  

 

Section 1. Les cas de limitation des effets de la marque dans 

un but d’information 

 

349. En vertu de l’article L.713-6 du CPI, l’enregistrement d’une marque ne 

fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme: 

(a) dénomination sociale, non commercial ou enseigne, lorsque cette 

utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne 

foi employant son nom patronymiqueś (b) référence nécessaire pour indiquer 

la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire 

ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion quant à leur 

origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de 

l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.  

 

350. On verra que la formulation polonaise de l’article 156 de la LPI, qui 

correspond à l’article L.713-6 du CPI, est différente. L’article 156 par. 1 de la 

LPI dispose que le droit sur la marque ne donne pas au titulaire le droit 

d’interdire aux autres personnes de faire usage sur le marché de : (1) leur 
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nom ou leur adresse ; (2) indications relatives notamment aux traits du 

produit et à la caractéristique du produit, à l’espèce, à la quantité, à la 

qualité, à la destination, à la provenance géographique, à l’époque de la 

production du produit ou de la validité ś (3) marque enregistrée ou autre signe 

similaire, s’il est nécessaire d’indiquer la destination d’un produit, notamment 

en tant que pièce détachée, accessoires ou services ; (4) appellation 

d’origine enregistrée, si le droit d’en faire usage résulte des autres disposition 

de la loi. źn vertu de l’article 156 par. 2 de la LPI, l’usage des signes 

mentionnés au par. 1 est licite à condition que cet usage soit fait 

conformément aux besoins justifiés de la personne qui en fait usage et des 

acheteurs des produits et, en même temps, qu’il soit fait conformément aux 

pratiques honnêtes de production, commerce ou services749. 

Comme les deux dispositions - française et polonaise - ont adopté la 

Directive en matière de l’usage licite fait par un tiers, il est utile de présenter 

la régulation « primaire » relative à ce sujet. Conformément à l’article 6 par. 1 

de la Directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire 

d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires : (a) de son nom et de 

son adresse ś (b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, 

à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la 

production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres 

caractéristiques de ceux-ci ś (c) de la marque, lorsqu’elle est nécessaire pour 

indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant 

qu’accessoires ou pièces détachées ; pour autant que cet usage soit fait 

conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 

źn vertu de l’article 6 par. 2, le droit conféré par la marque ne permet pas à 
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son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit 

antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre 

concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu. 

 

351. Comme on peut observer, les dispositions de la Directive ont été 

adoptées par les législations nationales d’une manière différente. Surtout 

l’étendue d’un usage licite fait par un tiers varie en fonction de la loi 

appropriée. źn droit français, ce sont des cas d’usage de la dénomination 

sociale, nom ou enseigne et les références nécessaires relatives aux pièces 

détachées. źn droit polonais, le catalogue des activités autorisées pour le 

tiers est plus large, même par rapport à la disposition communautaire750. 

Dans un premier temps, on va envisager l’usage de la marque dans un but 

purement informatif qui couvre les cas d’usage de la référence nécessaire en 

matière des pièces détachées (§ 1) et de l’usage des signes relatifs aux traits 

et à la caractéristique du produit (§ 2).  

 

§ 1. Les pièces détachées et accessoires  

 

352. Il semble que le but de la possibilité d’usage de la marque pour 

indiquer la destination d’un produit ou d’un service, c’est la nécessité 

d’informer le public d’un produit ou d’un service751. Cette nécessité est 

particulièrement actuelle en matière de la production et de la distribution des 

pièces détachées où le consommateur peut apprendre à quel produit, qui 

fonctionne déjà sur le marché, cette pièce détachée est destinée. On trouve 

des opinions selon lesquelles, sans la possibilité de faire référence de la 

manière décrite dans la disposition de la loi appropriée, il sera impossible ou 
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très compliqué de prêter des services tels que diagnostic ou réparation752. 

Cette opinion confirme aussi que le but de créer cette restriction par la 

Directive, c’était de rapprocher les intérêts du titulaire de la marque avec le 

principe de la libre circulation des marchandises et des services753. 

 

Dans la doctrine polonaise, on indique qu’il n’est pas possible de créer une 

seule façon de faire référence à une marque enregistrée754. Certes, cette 

référence a pour but d’informer les consommateurs des destinations des 

pièces détachées sans utilisation de la marque enregistrée dans sa fonction 

de distinction755.  

Ici, on pourrait se poser la question de savoir si tout usage décrit à l’article 6 

de la Directive (et respectivement dans les législations nationales) concerne 

l’usage de la marque d’autrui hors fonction de distinction. Autrement dit, est-

ce qu’un tiers qui fait usage de la marque peut justifier son usage par l’article 

6 de la Directive, à condition qu’il ne fasse pas usage de la marque à titre de 

marque ? La réponse à cette question se trouve dans les textes des travaux 

préparatoires de la directive 89/104 et, par conséquent, dans l’arrêt de la 

CJUE du 7 janvier 2004756. La Cour dispose que « (...) la proposition de la 

première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres 

sur les marques prévoyait, à son article 5 (devenu article 6 de la directive 
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89/104), la formule « pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de 

marque ». Or, cette formule a été remplacée dans la proposition modifiée par 

les mots « pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages 

honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La Commission ajoute 

qu'il ressort de l'exposé des motifs de la proposition modifiée que cette 

substitution a été opérée dans un souci de plus grande clarté »757. 

 

353. Lorsque J. Szmidt–Szalewski indique que « la CJCE a précisé le 

domaine et le régime de cette exception au droit du titulaire de la 

marque »758, il est utile d’analyser l’approche de la CJUź sur l’usage licite de 

la marque et les conditions qui doivent être fournies pour qualifier cet usage 

de licite. Dans cette matière, c’est l’arrêt de la CJUź, dans l’affaire BWM c. 

Deenik759, qui joue entre autres un rôle important. Ce jugement a déjà été 

décrit dans la partie précédente, mais ici on doit le mentionner encore une 

fois par rapport à l’application de l’article 6 de la Directive760.  

Dans un premier temps, seront envisagées (A) les conditions d’application de 

l’exception, ensuite on va présenter les difficultés pratiques majeures 

d’application de l’exception (B).  

 

 

A. Les conditions de licéité de l’usage de la marque d’autrui 
 

 

354. Parmi les conditions de licéité, la doctrine polonaise annonce comme 

première et primordiale « la nécessité » d’usage de la marque. Autrement dit, 

un tiers qui fait usage d’une marque enregistrée doit prouver que cet usage 
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est nécessaire pour indiquer la destination du produit761. La disposition du 

CPI contient aussi la condition de la nécessité de référence afin d’indiquer la 

destination d’un produit ou d’un service. L’exigence de la nécessité est aussi 

ponctuée par la doctrine française762. Bien évidemment, il n’existe pas de 

définition légale du terme « nécessité », mais c’est la jurisprudence 

notamment communautaire qui l’interprète. 

 

355. Dans les conclusions de l’avocat général A.Tizzano, présentées à 

l’occasion de l’affaire entre żillette Company et żillete żroup Oy c. LA – 

Laboratoires Ltd. Oy763, on trouve une tentative d’interprétation du terme 

« nécessité ». Dans ces conclusions, deux opinions ont été présentées ; 

l’une du gouvernement du Royaume–Uni et l’autre du gouvernement de la 

Finlande. Le gouvernement du Royaume-Uni a suggéré de considérer que la 

condition en cause était remplie, lorsque la mention de la marque d’autrui 

représentait « un moyen efficace [pour transmettre] correctement » aux 

acquéreurs potentiels du produit les informations relatives à sa destination764. 

Il a souligné que cette condition devait être interprétée d’une manière 

libérale, car « une interprétation trop stricte de la condition précitée finirait par 

porter atteinte à l’effet utile de la disposition »765. Pour donner un exemple, le 

Royaume-Uni a indiqué que si seule l’impossibilité de communiquer d’une 

autre manière les informations relatives à la destination du produit fournissait 

la condition « de la nécessité », la disposition en question risquait de ne 
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jamais trouver d’application. Ce point de vue était partagé par le 

gouvernement finlandais qui a aussi souligné que « La définition de ce qu’il 

est ‘ nécessaire ‘ de communiquer est en effet différente selon que le produit 

est destiné aux consommateurs finaux ou à d’autres entrepreneurs »766. Par 

contre, il s’est prononcé sur l’interprétation strictement économique, selon 

laquelle « l’usage de la marque d’autrui ne saurait être considéré comme 

« nécessaire » que lorsque cet usage constituait la seule possibilité, pour 

l’utilisateur, de commercialiser son produit dans des conditions économiques 

raisonnables »767. 

Comme cela a déjà été mentionné, le but de l’article 6 de la Directive c’est de 

concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de la marque 

et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des 

services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de 

marque puisse remplir son rôle d’élément essentiel du système de 

concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir. Dans les 

conclusions, l’avocat général essaye d’aller plus loin et indique que si le but 

est de garantir une concurrence non faussée avec la protection des intérêts 

du titulaire d’une part, de l’autre part il y a lieu aussi de « garantir la 

possibilité de choix des consommateurs, en leur permettant non seulement 

de se voir garantir l’origine des produits, mais également de profiter 

pleinement des bénéfices de la concurrence entre des produits propres à 

satisfaire un même besoin ». Sans entrer trop dans les détails des 

conclusions de l’avocat général, il a donné son avis à la Cour en vertu duquel 

« l’usage de la marque d’autrui est nécessaire pour indiquer la destination 

d’un produit, lorsque cet usage constitue le seul moyen pour fournir aux 
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consommateurs des informations complètes sur les emplois possibles du 

produit en question »768. 

 

356. Par conséquent, dans l’arrêt żillette la CJUź a confirmé l’opinion 

exprimée par l’avocat général en disposant que « L’usage de la marque par 

un tiers qui n’en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination 

d’un produit commercialisé par ce tiers, lorsqu’un tel usage constitue en 

pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible 

et complète sur cette destination afin de préserver le système de 

concurrence non faussé sur le marché de ce produit ». źn même temps, la 

Cour a souligné que c’est la juridiction nationale qui doit vérifier si un tel 

usage est nécessaire « en tenant compte de la nature du public auquel est 

destiné le produit commercialisé par le tiers en cause »769. 

 

357. źn prenant en considération l’exemple de l’arrêt BMW, mentionné 

fréquemment dans cette partie, la Cour a annoncé dans l’affaire en l’espèce 

que l’usage de la marque était bien nécessaire pour indiquer la destination 

du service de réparation et d’entretien des véhicules de la marque, car « si 

un commerçant indépendant effectue l’entretien et la réparation de voitures 

BMW ou s’il est réellement spécialisé en cette matière, cette information ne 

peut en pratique pas être communiquée à ses clients sans faire usage de la 

marque BMW »770. 

 

358. À l’occasion de cet arrêt et des faits du litige, on pourrait se poser la 

question sur la forme d’usage de la marque d’autrui admissible sous l’article 
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6 de la Directive771. Autrement dit, sous quelle forme un tiers peut utiliser la 

marque d’autrui comme une référence nécessaire pour indiquer la 

destination d’un produit ou d’un service ?  

 

Dans la doctrine polonaise prévalait l’opinion exprimée par R. Skubisz selon 

qui, pour profiter de l’exception prévue par l’article 6 de la Directive, un tiers 

devait utiliser la marque sous une « forme descriptive ». Cela signifie que la 

forme d’usage de la marque par un tiers doit différer de la forme d’usage de 

la marque enregistrée par le titulaire en relation avec les pièces originales772. 

La Cour suprême, dans l’arrêt du 24 octobre 2004 a aussi adopté une 

position semblable773. Dans l’affaire en l’espèce, la Cour a qualifié d’illicite 

l’usage de la marque par le distributeur lorsque celui-ci apposait les marques 

sur les points de vente d’une manière identique ou très similaire à celle du 

titulaire.  

Néanmoins, on trouve des opinions contraires à celle exprimée ci–dessus ; 

elles indiquent qu’il n’y a aucune exigence légale qu’un tiers utilise la marque 

d’une forme différente que le titulaire. źn plus, le consommateur moyen est 

une personne bien informée774. 

źn Żrance, il semble que la limite de la licéité d’usage en vertu de la 

disposition de l’article L.713-6 b) marque le risque de confusion. Dans mon 

opinion, en vertu de l’article 156 par. 2 de la LPI, ce sont les besoins justifiés 

de la personne qui fait usage et des acheteurs des produits, cet usage 

devant se faire conformément aux pratiques honnêtes en production, 

commerce ou services qui peuvent servir comme une règle générale d’usage 

licite de la marque d’autrui. Cette opinion semble être conforme à la position 
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M. Dee ikà aà utilis à da sà lesà a o esà lesà e p essio sà tellesà ue :à « pa atio sà età e t etie à deà
BMW »àetàe àseàp se ta tà o eà« sp ialisteàe àBMW »àouà« sp ialis àe àBMW ». 
772

 ‘.à“ku isz,àW t a za ieàiàd st u jaà zęś iàza ie hà àś ietleàp a aà łas oś iàp ze sło ejà
i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ZNUJ, 2004, z. 86). 
773

 L a tàd itàda sàlaàPa tieII. 
774

 G. J. Pacek, op. cit. 
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exprimée par la CJUź dans l’arrêt żerolsteiner Brunnen775 où la Cour a 

estimé que le critère des usages honnêtes était le seul à prendre en 

considération.  

 

359. źnfin, il reste à analyser en quoi peut consister la référence 

nécessaire permise par l’article L.713-6 du CPI ainsi que l’article 156 par. 1 

point 3) de la LPI. Dans la loi française, il est question d’« indiquer la 

destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou 

pièce détachée ». La formulation polonaise est similaire : l’article 156 par. 1 

point 3) parle de la « destination d’un produit notamment en tant que pièce 

détachée, accessoire ou service ». 

On pourrait se poser la question suivante : est–ce que ces dispositions ne 

s’appliquent que dans le cas d’indication de la destination d’un produit ou 

d’un service ? Il est aussi important de savoir, si c’est le cas des pièces 

détachées et accessoires qui peuvent être pris en considération.  

À la lumière des formulations françaises et polonaises, c’est le mot 

« notamment » qui est d’une grande importance. Les lois nationales laissent 

le catalogue ouvert aux autres cas d ‘usage qui fournissent les conditions de 

la licéité. C’est aussi la CJUź qui s’est occupée, entre autres, de cette 

question dans l’arrêt Gillette déjà cité. Dans l’affaire en l’espèce la Cour a dû 

répondre, parmi les autres, à la question préjudicielle suivante :  

                                                           
775

 CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02, Selon la Cour : « Pou  po d e à ette uestio , le seul it e 
d'app iatio  i di u  pa  l'a ti le , pa ag aphe , de la di e ti e /  est elui de sa oi  si 
l'usage fait de l'i di atio  de p o e a e g og aphi ue est o fo e au  usages ho tes e  

ati e i dust ielle ou o e iale. La o ditio  d'« usage ho te » o stitue e  su sta e 
l'e p essio  d'u e o ligatio  de lo aut  à l' ga d des i t ts l giti es du titulai e de la a ue 
a t BMW, p it , poi t 61). Le seul fait qu'il existe un risque de confusion auditive entre une 

a ue e ale e egist e da s u  État e e et u e i di atio  de p o e a e g og aphi ue 
d'u  aut e État e e e sau ait do  suffi e pou  o lu e ue l'usage de ette i di atio  dans la 

ie des affai es 'est pas o fo e au  usages ho tes. E  effet, da s u e Co u aut  de ui ze 
États e es et d'u e g a de di e sit  li guisti ue, la possi ilit  u'il e iste u e si ilitude 
pho ti ue uel o ue e t e, d'u e pa t, u e a ue e egist e da s u  État e e et, d'aut e 
pa t, u e i di atio  de p o e a e g og aphi ue d'u  aut e État e e est d jà o sid a le et le 
se a da a tage ap s l' la gisse e t p o hai  ». 
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« Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si 

l’impossibilité pour le titulaire de la marque d’interdire à un tiers l’usage de 

celle-ci, prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, 

trouve à s’appliquer dans le cas où ce tiers commercialise non seulement 

une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec 

lequel l’utilisation de la pièce détachée ou de l’accessoire est prévue ». La 

Cour a dû se prononcer sur l’étendue subjective de l’article 6 de la Directive, 

et surtout décider si l’indication de la destination pouvait concerner le produit 

lui-même. La réponse à cette question n’a pas posé trop de difficultés 

lorsque tous les deux – Royaume et Finlande – ont constaté qu’aucune 

disposition de ladite directive n’excluait que, dans un tel cas, un tiers pût se 

prévaloir dudit article 6, paragraphe 1, sous c)776. Par conséquent, la Cour a 

répondu à la question de la manière suivante Ś « dans le cas où un tiers 

utilisant une marque dont il n’est pas le titulaire commercialise non 

seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même 

avec lequel l’utilisation de la pièce détachée ou de l’accessoire est prévue, 

un tel usage entre dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, 

sous c), de la directive 89/104 pour autant qu’il soit nécessaire pour indiquer 

la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu’il soit fait 

conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou 

commerciale »777. 

 

360. Dans la doctrine polonaise, on donne trois cas pratiques d’usage de la 

marque en vertu de l’article 156 par. 1 point 3 (L.713-6 c du CPI)778: (1) 

l’usage de la marque en relation avec des pièces détachées et accessoires 

(p. ex. un essuie-glace est destiné à la voiture X) ś (2) l’usage de la marque 

pour informer sur la destination d’un produit qui peut fonctionner 

indépendamment, mais aussi avec le produit désigné par la marque (p. ex. 

                                                           
776

 Poi tà àdeà l a t.àLaàCJCEàaàp is àaussià ueà« (..) toutefois, l usage de la a ue pa  e tie s 
doit t e essai e pou  i di ue  la desti atio  du p oduit o e ialis  pa  elui- i et doit t e fait 
o fo e t au  usages ho tes e  ati e i dust ielle ou o e iale ». 

777
 Poi tà àdeàl a t. 

778
 M. Mazurek [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà

edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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l’indication de la compatibilité en relation avec un équipement électronique) ; 

(3) l’usage de la marque pour indiquer la destination d’un service (services 

de réparation, diagnostic. etc.).  

 

B. L’exigence concernant le caractère de l’usage de la marque 

 

361. L’accomplissement des conditions mentionnées ci–dessus ne suffit 

pas pour avérer la licéité d’usage de la marque d’autrui. Les lois nationales 

indiquent encore une condition à remplir. La loi polonaise suit d’une manière 

stricte la Directive et exige que tout usage décrit dans l’article 156 de la LPI 

soit conforme aux besoins honnêtes de la personne qui fait usage et des 

acheteurs des produits et, en même temps, qu’il soit fait conformément aux 

pratiques honnêtes en production, commerce ou services. Par conséquent, 

cette dernière exigence est aussi d’actualité pour les autres cas d’usage licite 

prévus à l’art. 156 de la LPI qui seront décrits plus loin. Bien évidemment, la 

LPI ne livre pas de définition légale des termes de « besoins honnêtes » ou 

« pratiques honnêtes ». Bien que la loi polonaise ait adopté la Directive en 

matière de l’article 156, la formulation polonaise diffère de celle de la 

Directive779 et complique l’application de la disposition en question.  

 

362. Il appert que la loi française a choisi une solution moins compliquée 

que son homologue polonaise ś en vertu de l’art. L.713-6 du CPI, la référence 

nécessaire est licite à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur 

origine. Pour compléter cette exigence, la suite de l’art. L.713-6 du CPI 

énonce toutefois que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire 

de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. źn 

conséquence, plutôt que de créer de nouveaux termes, sources 

                                                           
779

 Laà Di e ti eà utiliseà seule e tà laà otio à d « «usages ho tes e  ati e i dust ielle ou 
commerciale ».àLa loi polonaise mentionne des « esoi s justifi s de la pe so e ui fait usage et des 
acheteurs des produits » et des « «p ati ues ho tes e  p odu tio , o e e ou se i es ». Selon 

‘.à “ku isz,à l e ige eà desà « esoi sà justifi s »,à uià appa a tà pasà da sà laà Di e ti e,à està supe flue. 
“elo à lui,à lesà esoi sà justifi sà o espo de tàau àp ati uesàho tesàe àp odu tio ,à o e eàouà
services et ces deux exigences se recoupent (v. R. Skubisz, Wytwarzanie i dystrybucja, op. cit.).  
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d’interprétations divergentes, le législateur français s’est servi de la notion de 

confusion, bien connue en droit des marques.  

 

363. Dans le doute, c’est la jurisprudence de la CJUź qui fixe 

l’interprétation de la notion des « usages honnêtes ». Parmi les arrêts les 

plus importants, il faut citer les arrêts BMW780, Gerolsteiner Brunnen781, 

Gillette782, Anheuser–Bunsch783, Céline784 et Portakabin785. 

 

                                                           
780

 CJUE,à àf .à ,àC-63/97. 
781

 CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02. Les faits du litige sont les suivants : Gerolsteiner Brunnen produit de 

l'eauà i aleà età desà oisso sà af a hissa tesà à aseà deà l'eauà deà sou eà età lesà o e ialiseà e à
Allemagne. Elle est titulaire de la marque verbale N

o
 à « Gerri »à e egist eà e à álle ag eà

a e àdateàdeàp io it à leà àd e eà ,àai sià ueàdesà a uesà e ales/figu ati esàalle a desà
N

os ,à ,à àetà à uià o po te tàleà otà« GERRI ».àCesà a uesà ou e tà
lesàeau à i ales,àlesà oisso sà o àal oolis es,àlesà oisso sà à aseàdeàjusàdeàf uitsàetàlesàli o ades.à
Puts hà o e ialiseàe àálle ag e,àdepuisà leà ilieuàdesà a esà ,à desà oisso sà af a hissa tesà
sousàdesà ti uettesà o po ta tàlesà otsà« KERRY Spring ».àCesà oisso sàso tàp oduitesàetà ises en 

outeillesà à Ball fe ite à da sà leà o t à deà Ke ,à e à I la de,à pa à laà so i t à i la daiseà Ke à “p i gà
Wate ,àe àutilisa tàl'eauà uiàp o ie tàdeàlaàsou eà« Kerry Spring ». 
Ge olstei e àB u e àaàassig àPuts hàde a tàlesàju idi tio sàalle a desàpou à iolation de ses droits 

deà a ue.à“tatua tàe àp e i eài sta e,àleàLa dge i htàMü he àaàfaitàd oit,àpou àl'esse tiel,àau à
de a desàdeàGe olstei e àB u e àetàaài te dità àPuts hàd'utilise àleàsig eàdisti tifà« KERRY Spring »à
pou à deà l'eauà i aleà ouà desà oisso sà af a hissa tes.à “aisià su à appelà deà Puts h,à
l'O e la desge i htàMü he à ou à d'appel à a,à e à e a he,à ejet à lesà de a desà deà Ge olstei e à
B u e .à Cetteà de i eà aà alo sà saisià leà Bu desge i htshofà d'u eà de a deà e à « Revision ».à Leà
Bundesgerichtshofàesti eà ueà so tà u ies,àe à l'esp eàauàp i ipal,à lesà o ditio sàd'u à is ueàdeà
confusion auditive au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104. Dans ces 

o ditio s,à l'issueà deà laà de a deà e à « Revision »à d pe d aità deà l'i te p tatio à deà l'a ti leà ,à
pa ag apheà ,à sousà ,àdeà laàdi e ti eà / ,à etàplusàpa ti uli e e t,àdeà laà uestio àdeàsa oi à sià
l'utilisatio à « à laà a i eà d'u eà a ue »à e lutà l'appli a ilit à deà etteà dispositio .à Da sà esà
conditions, le Bundesgerichtshofàa,àpa ào do a eàduà àf ie à ,àd id àdeàsu seoi à àstatue àetà
deàpose à àlaàCou àlesà uestio sàp judi iellesàsui a tes : 

« 1) L'a ti le , pa ag aphe , sous , de la p e i e di e ti e su  les a ues est-il gale e t 
applicable en cas d'utilisatio , pa  u  tie s, à la a i e d'u e a ue a ke ässig , des 
i di atio s e tio es da s ette dispositio  ? 

2) E  as de po se affi ati e à la uestio  o e i-dessus, l'utilisatio  de es i di atio s à la 
a i e d'u e a ue o stitue-t-elle u  l e t à p e d e ota e t e  o sid atio  au  fi s de 

l'e a e , e uis pa  l'a ti le , pa ag aphe , sous , de la p e i e di e ti e su  les a ues, du 
it e de o fo it  au  'usages ho tes e  ati e i dust ielle ou o e iale' ? ». 

782
 CJUE, 14 mars. 2005, C-228/03. 

783
 CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02. 

784
 CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06. 

785
 CJUE, 8 juill. 2010, C-558/08. 
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Dans l’affaire BMW, dont les faits du litige ont été déjà présentés, il suffit de 

mentionner que M. Deenik utilisait la marque BMW dans le cadre de son 

activité commerciale pour la vente de voitures d’occasion et la réparation des 

voitures BMW. M. Deenik mentionnait dans les annonces « réparations et 

entretien de BMW » et se présentait comme « spécialiste en BMW » ou 

« spécialisé en BMW ». La décision de la CJUź sur les questions 

préjudicielles a déjà été présentée. Il convient de la compléter avec la 

position de la Cour sur la condition relative aux « usages honnêtes ». La 

Cour a mis un signe d’égalité entre la condition de l’usage de la marque 

conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale 

et l’obligation de « loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la 

marque, analogue à celle à laquelle est soumis le revendeur, lorsqu'il 

emploie la marque d'autrui pour annoncer la revente de produits revêtus de 

cette marque»786. 

 

364. Auparavant, l’arrêt żerolsteiner mentionné avait établi que le critère 

des « usages honnêtes » était le seul qui devait être pris en considération 

pour qualifier l’usage de la marque d’autrui comme licite. Autrement dit, le fait 

de l’usage par un tiers de la marque à titre de marque n’est pas pertinent. 

Par contre, il faut analyser si un tel usage est conforme aux usages 

honnêtes787. 

365. Dans l’arrêt żillette, la Cour a consacré davantage de place à la 

question des usages honnêtes que dans l’arrêt précédent. C’est le résultat 

                                                           
786

 Poi tà àdeàl a t.à 
787

 Points 16- à deà l a t.à Laà po seà à laà uestio à p judi ielleà taità laà sui a te : « L'article 6, 

parag aphe , sous , de la p e i e di e ti e /  /CEE du Co seil, du  d e e , 
app o ha t les l gislatio s des États e es su  les a ues, doit t e i te p t  e  e se s ue, 

lorsqu'il existe un risque de confusion auditive entre, d'une part, u e a ue e ale e egist e da s 
u  État e e et, d'aut e pa t, u e i di atio , da s la ie des affai es, de la p o e a e 
g og aphi ue d'u  p oduit o igi ai e d'u  aut e État e e, le titulai e de la a ue e peut, e  
vertu de l'article 5 de la directive 89/104, interdire l'usage de l'indication de provenance 

g og aphi ue ue si et usage 'est pas o fo e au  usages ho tes e  ati e i dust ielle ou 
o e iale. À et ga d, il appa tie t à la ju idi tio  atio ale de p o de  à u e app iat ion 

glo ale de toutes les i o sta es de l'esp e ». 
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de la question préjudicielle suivante, posée à l’occasion du litige Ś « Quels 

sont les éléments à prendre en considération pour apprécier le respect des 

usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ? Le fait de 

mentionner une marque appartenant à une autre personne lors de la 

commercialisation de ses propres produits est-il une indication que ces 

produits sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques 

techniques ou autres, aux produits vendus sous la marque de l’autre 

personne ? ». 

Il faut mentionner que la Cour a interprété le critère d’« usages honnêtes » 

de la manière la plus large qui soit. źn répondant à cette question, la Cour a 

indiqué quatre situations dans lesquelles l’usage de la marque d’autrui ne 

fournissait pas de critère en la matière. Selon la Cour, l’usage de la marque 

n’est donc pas conforme aux « usages honnêtes en matière industrielle ou 

commerciale » notamment lorsque Ś (1) il est fait d’une manière telle qu’il 

peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le 

titulaire de la marque ; (2) il affecte la valeur de la marque en tirant indûment 

profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ś (3) il entraîne le 

discrédit ou le dénigrement de ladite marque ś (4) ou que le tiers présente 

son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la 

marque dont il n’est pas titulaire788. 

La Cour a rappelé aussi qu’il appartenait au juge national de vérifier, si 

l’usage de la maque est conforme aux usages honnêtes en prenant en 

considération les facteurs comme suit Ś (1) la présentation globale du produit 

commercialisé par le tiers, notamment les conditions dans lesquelles la 

marque dont le tiers n’est pas le titulaire est mise en évidence dans cette 

présentation ś (2) les conditions dans lesquelles est faite la différence entre 

cette marque et la marque ou le signe du tiers ś (3) l’effort fait par ce tiers 

pour s’assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont 

il n’est pas le titulaire de la marque789. 

 

                                                           
788

 Poi tà àdeàl a t.à 
789

 Poi tà àdeàl a t.à 
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366. Dans l’affaire Anheuser–Bunsch, la Cour s’est prononcée aussi sur le 

sujet des usages honnêtes en relation avec le conflit entre deux 

brasseries790. La question préjudicielle concernait la licéité de l’usage du nom 

commercial à la lumière des dispositions de l’ADPIC. La Cour a rappelé que 

le seul critère d’appréciation mentionné à l’article 6 de la Directive, c’était le 

critère d’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou 

commerciale791. 

Ensuite, la Cour a statué qu’« il convient d’indiquer que le respect de ladite 

condition d’usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure 

dans laquelle, d’une part, l’usage du nom commercial du tiers serait compris 

par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme 

indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque ou 

d’une personne habilitée à utiliser la marque et, d’autre part, le tiers aurait dû 

en être conscient. Constitue également un facteur devant être pris en 

considération lors de cette appréciation la circonstance qu’il s’agit d’une 

marque ayant une certaine renommée dans l’État membre où elle est 

                                                           
790

 Les faits du litige sont comme suit : Anheuser-Busch est titulaire en Finlande des marques, 

elati esà àlaà i e,àBud eise ,àBud,àBudàLightàetàBud eise àKi gàofàBee s,àe egist esàe t eàleà àjui à
àetà leà àaoûtà .à Laàp e i eàde a deàd e egist e e tàdeà esà a ues,à à sa oi à elleàdeà

Budweiser, date du 24 octobre 1980. Le 1
er

 f ie à ,àBud a àaàfaitài s i eàso à o à o e ialà
dans le registre duà o e eà t h oslo a ue.à Cetà e egist e e tà aà t à faità e à la gueà t h ueà
« Budĕjo i kýàBud a ,à od àpod ik » ,àa glaiseà « Budweiser Budvar, National Corporation » àetà
f a çaiseà « Budweiser Budvar, Entreprise nationale » .àBud a à taitàpa àailleu s titulaire en Finlande 

desà a uesàBud a àetàBud eise àBud a ,à elati esà àlaà i e,àe egist esà espe ti e e tàleà à aià
à età leà à o e eà ,à aisà aà t à d la eà d hueà deà esà d oitsà pa à lesà ju idi tio sà

fi la daisesà à auseà deà o -utilisation. Par un recours, introduit le 11 octobre 1996 devant le 

Helsi gi à kä äjäoikeusà t i u alà deà p e i eà i sta eà d Helsi ki,à Fi la de ,à á heuse -Busch a 

de a d àd i te di eà àBud a àdeà ai te i àouàdeà e ou ele à l utilisatio àe àFi la deàdesà a uesà
Budĕjo i kýà Bud a ,à Bud eise à Bud a ,à Bud eise ,à Bud eis,à Bud a ,à Budà età Bud eise à Bud aüà
o eàsig esàpou àlaà o e ialisatio àetàlaà e teàdeàlaà i eàp oduiteàpa àBud a .àá heuse -Busch 

aàe àout eà o luà à laàsupp essio àdeàtoutesà lesàappellatio sà o t ai esà à etteà i te di tio àetà à laà
condamnation de Budvar au paiement de dommages-i t tsàpou à iolatio àdeàsesàd oitsàe à ati eà
de marques. 
791

 LaàCJUEàs està f eàaussià à l a tàGe ostei e àB u e àe à o stata tà ueàlaà o ditio àd usageà
ho teà o stitueà e à su sta eà l e p essio à d u eà o ligatio à deà lo aut à à l ga dà desà i t tsà
l giti esà duà titulai eà deà laà a ue.à Ilà està à ote à ueà laà Cou à aà o stat à ueà taità laà eà
o ditio à ueà elleàpos eàpa àl a ti leà àdeàl a o dàáDPIC.à 
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enregistrée et sa protection demandée et dont le tiers pourrait tirer profit pour 

la commercialisation de ses produits792. 

Selon la Cour, le juge national doit apprécier globalement toutes les 

circonstances pertinentes (et parmi elles – l’étiquetage de la bouteille) afin 

d’apprécier si « le producteur de la boisson portant le nom commercial 

pourrait être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis 

du titulaire de la marque »793. 

D’où, on peut indiquer deux circonstances qui vont prévaloir contre 

l’appréciation des usages honnêtes Ś (1) indication d’un lien entre les produits 

du tiers et le titulaire de la marque ou d’une personne habilitée et (2) tirage 

du profit de la renommée de la marque enregistré794 en résultat de la 

commercialisation de ses produits. 

 

367.  L’arrêt PORTAKABIN795 est le dernier dans lequel la CJUź s’est 

prononcée sur la question des usages honnêtes. À l’occasion du litige, la 

                                                           
792

 Poi tà àdeàl a t.à 
793

 Poi tà àdeàl a t. 
794

 M. Mazurek, [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.“ku isza,àop. cit.   

795
  Les faits du litige :àPo taka i àLtdàestàp odu teu ,àai sià ueàfou isseu ,àdeà ti e tsà o ilesàetà

titulaire deàlaà a ueàBe elu àPO‘TáKáBIN,àe egist eàpou àdesàp oduitsàdesà lassesà à ti e ts,à
pi esà d ta h esà età at iau à deà o st u tio ,à e à tal à età à ti e ts,à pi esà d ta h esà età
at iau à deà o st u tio ,à aut esà u e à tal à auà se sà deà l a a ge e t de Nice concernant la 

lassifi atio à i te atio aleàdesàp oduitsàetàdesàse i esàau à fi sàdeà l e egist e e tàdesà a ues,à
duà àjui à ,àtelà ueà is àetà odifi .àPo taka i àBVàestàu eàfilialeàdeàPo taka i àLtdàetàestàa ti eà
dans la vente des produits duà g oupeà e à e tuà d u eà li e eà d e ploitatio à deà laà a ueà
PO‘TáKáBIN.à P i aka i à e dà età loueà desà ti e tsà o ilesà eufsà età d o asio .à Out eà laà
production et la commercialisation de ses propres modules, tels que des abris de chantier ou des 

bureaux te po ai es,àP i aka i à o sa eàu eàpa tieàdeàso àa ti it à à laàlo atio àetà à laà e teàdesà
odulesàusag s,àdo tàdesà odulesàfa i u sàpa àPo taka i . P i aka i àaàs le tio ,àda sàleà ad eà

duàse i eàdeà f e e e tàádWo ds,àlesà otsà l sà« portakabin »,« portacabin »,à« portokabin »àetà
« portocabin ».àCesàt oisàde i esà a ia tesào tà t às le tio esàafi àd ite à ueà lesà i te autesà
faisa tà u eà e he heà auà sujetà desà odulesà fa i u sà pa à Po taka i à a ue tà l a o eà deà
P i aka i à pa eà u ilsà au aient commis de petites erreurs en dactylographiant le mot 

« portakabin ».àI itiale e t,àl i titul àdeàl a o eàdeàP i aka i à uiàappa aissaitàap sà u a aità t à
e t àl u àdesditsà otsàda sà leà oteu àdeà e he heà taità« u it sà eu esàetàd o asio  ».àE suite, 

etài titul àaà t à odifi àpa àP i aka i àe à« po taka i sàd o asio  ».àLeà àf ie à ,àPo taka i à
aàassig àP i aka i àde a tàleà oo zie i ge e hte àteàá ste da à jugeàdesà f sàd á ste da à
pou à u ilàsoitàe joi tà à etteàde i e,àsousàpei eàd ast ei te,àdeà esse àtouteàutilisatio àdeàsig esà
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Cour a dû répondre à la question préjudicielle concernant la licéité d’usage 

des marques enregistrées en tant que mots-clés en relation avec le  service 

Adwords796.  

 

La Cour a considéré que « l’usage par un annonceur d’un signe identique ou 

similaire à une marque dans le cadre d’un service de référencement sur 

internet relève de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 lorsqu’il est 

fait d’une manière telle que l’internaute normalement informé et 

raisonnablement attentif n’est pas en mesure ou est seulement difficilement 

en mesure de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce 

proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement 

liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». 

 

                                                                                                                                                                                     

o espo da tà à laà a ueà PO‘TáKáBIN,à à o p isà lesà otsà l sà « portakabin »,« portacabin »,à
« portokabin »àetà« portocabin ». 
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 Lesà uestio sàp judi iellesà ele a tà duà sujetà taie tà lesà sui a tes :à « à a à “ià u àop ateu à uià
commercialise divers produits ou services (ci-ap sà auteu à deà laà pu li it à utiliseà laà possi ilit à
d e egist e ,àaup sàd u àe ploita tàd u à oteu àdeà e he heàsu ài te et,àu à[ otà l ]àide ti ueà à
u eà a ueàe egist eàpa àu àaut eàop ateu à i-ap sà titulai eàdeàlaà a ue àpou àdesàp oduitsà
ouàse i esàsi ilai es,àle uelà otà l àe egist à– sa sà ueà elaàsoitàpe epti leàpou àl utilisateu àduà
moteur de recherche – aà pou à o s ue eà ueà l utilisateu à deà l i te età uià i t oduità eà ot,à
et ou e,àsu àlaàlisteàdesà sultatsàdeàl e ploita tàduà oteu àdeà e he he,àu àlie à e sà leàsiteà e à
deà l auteu à deà laà pu li it ,à elaà o stitue-t-il un usage, pa à l auteu à deà laà pu li it ,à deà laà a ueà
e egist e,àauàse sàdeàl a ti leà ,àpa ag apheà ,àsousàa ,àdeàlaàdi e ti eà[ / ] ? 

b)      Y a-t-ilàu eàdiff e eà à età ga dàselo à ueàleàlie àfigu e : 

–      da sàlaàlisteàg aleàdesàpagesàt ou es,àou 

–      da sàu eàse tio àpu li itai eàaffi h eà o eàtelle ? 

c)      Y a-t-ilàpa àailleu sà gale e tàu eàdiff e eàselo à ue : 

–      l auteu àdeà laàpu li it ,àd j à da sà laà e tio à o stitua tà leà lie à figu a tà su à laàpageà e àdeà
l e ploita tàduà oteu àdeà e herche, offre effectivement des produits et des services identiques aux 

p oduitsàouàse i esàpou àles uelsàlaà a ueàestàe egist e,àouà ue 

–      l auteu àdeà laàpu li it ,à su àu eàp op eàpageà e ,à e sà la uelleà l utilisateu àdeà l i te età […]à
peutà t e e o à s ilà li ue à su à leà lie à deà laà pageà deà l e ploita tà duà oteu à deà e he heà
h pe lie ,à off eà effe ti e e tà desà p oduitsà ouà desà se i esà ide ti uesà au à p oduitsà ouà se i esà

pou àles uelsàlaà a ueàestàe egist e ? 

2)      Si et dans la mesure oùà laà p e i eà uestio à doità e e oi à u eà po seà affi ati e,à lesà
dispositio sàdeà l a ti leà à deà laàdi e ti eà [ / ],à età plusàpa ti uli e e tà lesàdispositio sàdeà so à
paragraphe 1, sous b) et c), peuvent-elles impliquer que le titulaire de la marque ne peut interdire 

l usageà is àda sàlaàp e i eà uestio ,àet,àsiàtelàestàleà as,àda sà uellesà i o sta es ? 
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Tout d’abord, la Cour a soutenu les opinions exprimées auparavant, c’est-à-

dire que l’application de l’article 6 de la Directive n’est pas limitée aux pièces 

détachées, mais que son application doit quand même viser l’objectif de 

cette disposition. Cet objectif est de permettre aux fournisseurs de produits 

ou services complémentaires à des produits ou à des services offerts par le 

titulaire d’une marque d’utiliser cette marque afin d’informer le public sur le 

lien utilitaire existant entre leurs produits ou services et ceux dudit titulaire de 

la marque797. 

 

źnsuite, la Cour s’est référée directement à la condition des usages 

honnêtes en répétant tout d’abord que la condition des usages honnêtes est 

l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du 

titulaire d’une marque.   

Dans l’affaire en l’espèce, il a fallu donc juger, si dans la mesure où l’usage 

de la marque par un tiers fournit la disposition de l’article 5 par. 1 de la 

Directive, cela exclut automatiquement la possibilité d’application de l’article 

6 de la Directive à un tel usage. La Cour a considéré que, lorsque que le 

titulaire est habilité à interdire l’usage par annonceur d’un signe identique ou 

similaire a la marque sur la base de l’article 5 par. 1 de la Directive, 

« l’annonceur ne saurait prétendre qu’il agit conformément aux usages 

honnêtes en matière industrielle ou commerciale et ne saurait donc utilement 

invoquer l’exception énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite 

directive »798. Dans la situation du litige, « l’annonce est susceptible d’amener 

au moins une partie significative du public ciblé à établir un lien entre les 

produits ou les services qu’elle vise et ceux du titulaire de la marque ou des 

personnes habilitées à utiliser cette dernière et, d’autre part, que dans le cas 

où la juridiction nationale constate que l’annonce ne permet pas ou permet 

seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les 

services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un 

                                                           
797

 Points 63- àdeàl a t. 
798

 Poi tà àdeàl a t.à 
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tiers, il est peu probable que l’annonceur puisse sérieusement affirmer ne 

pas avoir été conscient de l’ambiguïté ainsi suscitée par son annonce »799.  

Dans la conclusion, la Cour a constaté qu’en principe l’agissement aux 

usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale est exclus dans la 

présente situation, mais qu’il appartient à la juridiction nationale de procéder 

à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes800. 

 

§ 2. La référence nécessaire aux traits du produit 

 

368. Comme on l’a déjà mentionné, les dispositions polonaise et française 

de l’étendue d’un usage licite de la marque du tiers sont différentes. L’art. 

156 par. 1 point 2) de la LPI dispose que le droit sur la marque ne donne pas 

au titulaire le droit d’interdire de faire usage par les autres personnes sur le 

marché des indications relatives notamment aux traits du produit et à la 

caractéristique du produit, à l’espèce, à la quantité, à la qualité, à la 

destination, à la provenance géographique, à l’époque de la production du 

produit ou de la validité801. 

La justification de cette exception est pareille à celle qui concerne les pièces 

détachées – la nécessité d’assurer aux concurrents l’accès aux indications 

descriptives802. Il faut quand même noter que l’essence de la disposition 

concernant les pièces détachées décrite ci-dessus est différente de 

l’exception en question. L’article L.713-6 b) du CPI ainsi que l’article 156 par.  

1 point 3) de la LPI visent à permettre au tiers de faire d’usage de la marque 

enregistrée, dans un but déterminé, alors que l’article 156 par. 1 point 2) de 

la LPI prévoit la possibilité de faire usage des indications descriptives. 

Comme dans chaque ordre juridique les indications qui sont ex lege exclues 

de l’enregistrement en tant que marque existent, il faut se demander quel est 

                                                           
799

 Poi tà àdeàl a t.à 
800

 Poi tà àdeàl a t.à 
801

 L a ti leà àpa .à àpoi tà àdeàlaàLPI.à 
802

 U. Pro ińskaà d. ,àop. cit. 
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le but de cette régulation803. L’article 156 par. 1 point 2 de la LPI se réfère à 

la situation où le titulaire dispose d’un droit de marque complexe, composé 

d’un élément distinctif, mais accompagné aussi d’un élément descriptif. Or la 

protection conférée au titulaire n’est limitée qu’aux éléments distinctifs et 

l’article en question sanctionne l’usage par un tiers des éléments 

descriptifs804.   

Il faut aussi noter que le terme « notamment » utilisé par cette disposition 

signifie qu’il est applicable à chaque signe/indication descriptive ou 

informative. źlle correspond à l’article 6 par. 1 b) de la Directive concernant 

aussi les signes descriptifs en général.  

Il faut commencer par décrire les conditions d’application de cette règle (A) et 

après considérer les difficultés d’application de la règle (B).  

 

A – Les conditions d’application de l’exception  
 

 

369. Tout d’abord, il faut souligner que l’article 156 par. 1 point 2) de la LPI 

concerne l’usage par un tiers de l’indication relative notamment aux traits du 

produit et à la caractéristique du produit. Par conséquent, un tiers est 

autorisé à en faire usage afin de se référer au produit lui–même et non pas à 

sa provenance. Autrement dit, l’usage de la marque d’autrui à des fins 

d’indication de la provenance du produit est exclu du champ d’application de 

cet article.  

 

                                                           
803

 L a ti leà à deà laà LPI./a ti leà L. -2 b) du CPI :à leà a a t eà disti tifà d u à sig eà deà atu eà à
o stitue à u eà a ueà s app ieà à l ga dà desà p oduitsà ouà se i esà d sig s.à “o tà d pou usà deà
a a t eàdisti tif : les signes ouàd o i atio sàpou a tà se i à à desig e àu eà a a t isti ueàduà
p oduità ouà duà se i e,à età ota e tà l esp e,à laà ualit ,à laà desti atio ,à laà aleu ,à laà p o e a eà
g og aphi ue,àl po ueàdeàlaàp odu tio àduà ie àouàdeàlaàp estatio àdeàse i e.àà 
804

 M. Mazurek, [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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370. źn pratique, chaque cas où il paraît possible d’appliquer l’article en 

question doit être apprécié in concreto. Dans la doctrine polonaise, 

M. Mazurek indique les directives suivantes qui peuvent être utiles afin de se 

référer à l’article 156 par. 1 point 2) de la LPI805 Ś (1) il faut apprécier le 

caractère descriptif d’un signe en tenant compte de sa perception par un 

consommateur moyen806 ; (2) seuls les signes qui informent le 

consommateur moyen sur les traits ou la caractéristique du produit peuvent 

être considérés comme descriptifs. Par contre, si uniquement un petit groupe 

de consommateurs perçoivent le signe comme descriptif, cela ne signifie pas 

que le consommateur moyen en fait autant ; (3) sont exclus comme 

descriptifs les signes qui informent le consommateur d’un produit et de ses 

traits, mais d’une manière allusive et indirecte ś (4) il n’est pas important à 

quel trait significatif du produit le signe se réfère. Cela peut être le trait 

primordial du produit ou accessoire, mais le principe c’est que les 

entrepreneurs peuvent utiliser librement les signes qui servent à décrire un 

produit ś (5) il est indifférent si un tel signe est le moyen unique de décrire un 

produit ; il peut exister des synonymes pour indiquer les traits du produit 

mais, comme on l’a déjà dit, chaque entrepreneur a la liberté de faire usage 

des signes descriptifs selon son choix ; (6) il est possible que le signe qui 

décrit un trait significatif d’un produit possède aussi  une autre signification 

qui ne joue pas le même rôle. Il est important qu’au moins une signification 

serve à décrire la caractéristique du produit ś (7) le nombre des entités qui 

utilisent le signe sur le marché comme signe descriptif n’est pas décisif pour 

apprécier le caractère d’un tel signe.  

 

B – Les difficultés pratiques d’application de l’exception  

 

371. źn prenant en considération toutes les remarques ci–dessus, il faut 

noter que la majeure difficulté d’application de l’article en question consiste à 
                                                           
805

 M. Mazurek, [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop.à it.à 
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déterminer si un signe est dépourvu de caractère distinctif. Il faut bien sûr se 

référer à l’article 129 de la LPI, correspondant à l’article L.711-2 du CPI, qui 

énumère les signes non distinctifs exclus de la possibilité d’obtenir 

l’enregistrement en tant que marque. Il y a quand même des doutes si 

l’article 129 de la LPI peut être appliqué directement et sans aucunes 

modifications à la situation décrite par l’article 156 par. 1 point 2 de la LPI807.  

 

372. L’article 129 de la LPI ainsi que l’article L.711-2 du CPI décrivent les 

cas où le signe est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, il 

n’est pas susceptible d’obtenir l’enregistrement. Dans la procédure 

polonaise, ainsi qu’en Żrance, c’est la date de dépôt du signe auprès de 

l’office approprié qui est prise en considération pour apprécier le caractère 

distinctif808. Autrement dit, le signe n’obtient pas de protection, si au moment 

de son dépôt il est dépourvu du caractère distinctif809. À la lumière de l’article 

156 par. 1 point 2 de la LPI, on pourrait poser la question de savoir quelle 

date est pertinente pour apprécier l’absence de caractère distinctif. źst-ce 

que, le cas échéant, c’est aussi la date de dépôt qui doit être prise en 

considération ? Bien qu’il n’y ait pas de dispositions légales sur cette 

question, la réponse est négative. On admet que l’appréciation du caractère 

distinctif de la marque enregistrée qui est utilisée par un tiers doit avoir lieu 

au moment de l’usage fait par un tiers et pas à celui de dépôt. Sinon, au 

cours du contentieux, il faudrait examiner la situation passée (moment de 

dépôt)810 ce qui pourrait causer des difficultés. Dans mon opinion, même si 

au moment de dépôt le signe possédait le caractère distinctif, il est possible 

qu’il l’ait perdu, avec le temps, à cause d’usage dans le langage courant ou 

professionnel. Au moment où un tiers commence à utiliser la marque d’un 
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 G. Pacek, op. cit.  
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 E.àNo ińska,àU.àP o ińska,àM.àDuàVall,àp a oà łas oś iàp ze sło ej,àop. cit.,àW.àWłoda z k,à
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 C està laà gleà d a tualit à selo à la uelleà leà a a t eà disti tifà duà sig eà d pos à pou à o te i à
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d li a eàdeàlaàd isio à àp oposàdeàl e egist e e t .à 
810

 M. Mazurek, [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit., G. Pacek, op. cit.  
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tiers en vertu de l’article 156 par. 1 point 2 de la LPI, le contentieux devant la 

cour sera l’occasion pour vérifier le caractère distinctif de la marque.  

 

373. Dans la doctrine polonaise, il y a des voix selon lesquelles pour 

profiter de l’exception prévue par l’article 156 par 1 point 2 de la LPI, il faut 

prouver, comme dans le cas des pièces détachées et accessoires déjà 

décrits, la nécessité d’usage d’une marque dans la fonction d’information811. 

 

Dans ce contexte, il est utile d’indiquer l’arrêt de la CS dans le litige 

suivant812 Ś le demandeur était titulaire des marques suivantes Ś « 100 », 

« 200 », « 333 », « 500 », « 1000 » pour désigner les mots-croisés813. Le 

défendeur qui a utilisé les marques indiquées ci–dessus se basait sur l’article 

156 par. 1 point 2 parce qu’il voulait indiquer le nombre des mots-croisés. La 

Cour n’a pas accepté l’argumentation du défendeur en constatant que : 

« L’application de l’article 156 par. 1 point 2 de la LPI pourrait avoir lieu si le 

demandeur a postulé d’interdire au défendeur d’informer les consommateurs 

du nombre des mots-croisés dans une édition. Cependant, dans cette affaire, 

le demandeur a postulé d’interdire au défendeur d’introduire sur le marché 

les éditions des mots-croisés spécifiées où les marques ont été placées en 

tant que titre de presse ».  

On souligne donc la concordance de l’opinion de la CS exprimée ci–dessus 

et des opinions de la doctrine selon lesquelles il est inadmissible d’abuser de 

la liberté de faire usage de la marque d’autrui en vertu de l’article 156 par. 1 

point 2 de la LPI. On parlerait d’abus au cas où un tiers non seulement 

utiliserait la marque elle-même, mais aussi imiterait la forme graphique de la 

marque ou la façon de placer les éléments verbaux ou graphiques sur 

l’emballage814. 
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 K.àJasińskaà[da s:],àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àko e ta zàpodà edak jąàP.àKostańskiego,àop. 
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813
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374. Dans le contexte d’usage de la marque enregistrée à des fins 

descriptives, il faut rappeler l’arrêt déjà discuté dans l’affaire Żreiesleben c. 

Hölterhoff815. Dans l’affaire en l’espèce, M. Holterhoff, dans le cadre des 

tractations commerciales, s’est servi des marques enregistrées en faveur de 

M. Freiesleben – Spirit Sun et Context Cut, pour désigner des tailles de 

pierres semi-précieuses et ornementales816. 

En répondant à la question préjudicielle817, la Cour a pris en considération les 

facteurs suivants Ś (1) la référence à la marque du tiers a été faite pendant 

les négociations commerciales avec une entité professionnelle ; (2) les fins 

de la référence étaient purement descriptives c’est-à dire qu’elles avaient 

pour but de faire connaître les caractéristiques du produit ś (3) la façon 

d’usage des marques ne peut pas être interprétée comme indiquant la 

provenance du produit.  

Prenant en considération toutes ces conditions, la Cour a constaté que « le 

titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, 

dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de 

sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de 

décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est 

exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise 

de provenance dudit produit ». 

 

375. Bien évidemment, toutes les remarques relatives à l’exigence que 

l’usage de la marque d’autrui soit conforme aux besoins honnêtes de la 

personne qui en fait usage et des acheteurs des produits et, en même 
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temps, qu’il soit fait conformément aux pratiques honnêtes en production, 

commerce ou services, sont actuelles. L’usage de la marque à des fins 

descriptives afin d’indiquer les traits du produit doit fournir les conditions d’un 

usage honnête.  

 

Section 2. Les autres cas de limitation des effets de la 

marque  

 

376. Les exceptions décrites dans la section précédente concernent les cas 

où il est nécessaire de faire usage de la marque d’autrui pour indiquer les 

traits du produit ou sa destination. Autrement dit, ce sont des cas dans 

lesquels un tiers utilise la marque enregistrée à des fins purement 

descriptives qui concernent le produit lui–même et non pas sa provenance. 

Les exceptions qui vont être décrites dans cette section se réfèrent  tout 

d’abord au droit de faire usage de son propre nom, même si ce nom 

constitue en même temps une marque d’autrui. źnsuite, la loi polonaise 

prévoit, dans le cadre des exceptions incluses dans l’article 156 de la LPI, la 

possibilité de faire usage d’une indication géographique enregistrée.  

Tout d’abord, on va envisager le cas d’usage du nom (§ 1) et ensuite on va 

présenter le cas de l’indication géographique (§ 2). 

 

§ 1. L’usage du nom    

 

377. La possibilité conférée au tiers de faire usage de son propre nom est 

prévue dans la loi polonaise ainsi que française et elle est harmonisée au 

niveau communautaire. Cependant, il est bon d’observer que la formulation 

polonaise, qui découle directement de l’adoption de la Directive, diffère de la 

formulation contenue dans le CPI.   
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378. L’article L.713-6 a) du CPI dispose que l’enregistrement d’une marque 

ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire 

comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette 

utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne 

foi employant son nom patronymique. La disposition de l’article 156 par. 1 

point 1 ainsi que de l’article 6 par. 1 point 1 est plus simplifiée : le droit 

conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers 

l’usage dans la vie des affaires de son nom et de son adresse. Au primier 

abord, on peut conclure que la formulation française contient plus de 

conditions d’application de cette disposition que celle du droit polonais.  

Dans un premier temps, seront envisagées (A) les conditions d’application de 

l’exception, ensuite on va présenter les difficultés pratiques majeures 

d’application de l’exception (B).  

 

A – Les conditions d’application de la règle 

 

379. źn vertu d’article 716-6 a) du CPI, pour appliquer cette exception l’une 

de deux conditions doit se réaliser818 Ś (1) utilisation à titre de dénomination 

sociale, nom commercial ou enseigne est antérieure à l’enregistrement de la 

marque ; (2) existence de bonne foi – un tiers de bonne foi peut employer 

son nom patronymique à titre de dénomination sociale, de nom commercial 

ou d’enseigne postérieurement au dépôt de la marque819. Il est notoire que le 

but de cette disposition c’est de permettre au tiers d’utiliser les signes 

appropriés en raison de l’absence du risque de confusion ou en raison du 

faible rayonnement géographique de son signe distinctif820. De toute façon, si 

                                                           
818

 J.–C. Galloux, op. cit.  
819

 Ibid. L auteu ài di ueà ue,àda sàl h poth seàdeà etteàdispositio ,àu àtie sà eàpeutàpasàd pose àso à
p op eà o à àtit eàdeà a ue.àDeàplus,à« la o e foi s a al se i i da s la olo t  de e pas e  u  
is ue de o fusio  a e  la a ue a t ieu e e t d pos e ou d utilise  so  o  pat o i ue à 

des fins parasitaires ».àCf. A. Bertrand, op. cit. , l auteu à i di ueà ueà laà au aiseà foiàestà o stitu eà
« e  as de o e tio  de p te- o , de f aude ou de oto i t  d u  ho o e ui utilise d jà e 

o  da s les a ti it s se la les ou si ilai es » ; Cf. TGI Paris, àd .à .à 
820

 J. Szmidt–Szalewski, J.-L. Pierre, op. cit.   
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l’utilisation du patronyme porte atteinte aux droits du propriétaire de la 

marque, celui-ci peut demander qu’elle soit limitée ou interdite821.  

 

380. Premièrement, la disposition polonaise concernait uniquement le droit 

de faire usage du nom. Depuis l’amendement du 24 janvier 2004, ce droit 

couvre aussi la possibilité de faire usage de l’adresse822.   

źn relation avec l’article 156 par. 1 point 1 de la LPI, il convient de souligner 

qu’il est évident qu’une personne doit avoir le droit d’utiliser son propre nom 

à des fins commerciales823. Grâce à l’article 156 par 1 point 1 de la LPI, une 

personne n’est pas forcée de changer de désignation, lorsqu’elle constitue à 

la fois une marque enregistrée en faveur d’un tiers. On indique qu’il serait 

inacceptable824 d’obliger cette personne de changer une telle désignation. 

 

381. Prenant en considération ces remarques, il faut poser la question de 

savoir quelle est la relation entre le droit d’une personne de faire usage de 

son propre nom et le droit du titulaire de la marque qui est identique ou 

similaire à ce nom. Il semble que le droit au nom, comme le droit de la 

personne sur un bien personnel, en tant que droit absolu est effectif erga 

omnes. D’où, la question dans quelle limite ce droit peut être limité par le 

droit sur la marque825.  

Il y a des voix dans la doctrine polonaise selon lesquelles le droit de la 

personne sur son nom constitue un droit « plus fort » que le droit sur la 

marque826. C’est encore un exemple de ce que le droit sur la marque n’est 

pas considéré dans la tradition juridique polonaise comme un droit purement 

                                                           
821

 A. R. Bertrand, op. cit. :à etteà dispositio à iseà à ite à touteà o fusio à da sà l esp ità duà pu li ,à
ota e tàpa àleà ajoutàd u àp o àdisti tifàouàlaàsupp essio àd u àte eàasso i àauàpatrymon. 

822
 Laà loiàduà à ja ie à àsu à laà isio àdeà laà loiàsu à laàp op i t à i dust ielleà Dz.àU.àN à ,àpoz.à

286).  
823

 U.àP o ińskaà d. ,àop. cit. 
824

 M. Mazurek, [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza, op. cit.  

825
 G. Pacek, op. cit. 

826
 Ibid.  
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propriétaire. Dans ce contexte, on peut indiquer l’arrêt de la CS de 1988827 

dans lequel la Cour a disposé qu’« une personne dont un bien personnel, 

notamment le nom, a été violé par l’usage de la marque par autrui, dispose 

d’une protection conférée par les articles 23 et 24 du code civil828 qui est 

indépendante de la protection prévue par la loi du 31 janvier 1985 sur les 

marques ». Il faut indiquer quand même que l’article 156 par. 1 point 1) met 

l’accent sur l’usage du nom dans la vie des affaires et non pas sur la 

protection du nom en tant que bien personnel. La disposition en question 

essaye de régler la situation où il existe un conflit potentiel entre le titulaire 

du droit sur la marque et une personne qui fait usage de son nom dans la vie 

des affaires. Sans doute, l’essentiel c’est de savoir comment régler ce conflit, 

lorsqu’un tiers fait usage de son nom dans la vie des affaires après 

l’enregistrement de la marque, sans la directive incluse dans l’article 156 par. 

2, selon laquelle l’usage doit être conforme aux pratiques honnêtes.  

 

B – Les difficultés d’application de la règle 

 

382. L’application de l’article 156 par. 1 point 1 de la LPI (et de sa 

correspondance – l’article 6 par. 1 point a de la Directive) fait naître des 

problèmes avec l’étendue de cette disposition. La loi polonaise ainsi que la 

version polonaise de la Directive ont utilisé le mot « nom »829 dont la 

signification est plus étroite que le mot « name » dans la version anglaise de 

la Directive ou le mot « nom » dans la version française.   

 

383. C’est la jurisprudence communautaire qui a résolu ce problème et 

déterminé l’étendue d’application de l’article 6 par. 1 point a de la Directive 

                                                           
827

 CS, 17 mars 1988. C està oià uiàt aduis. 
828

 Art. 23, 24 du code civil polonais. 
829

 En polonais : nazwisko.à E à polo ais,à leà otà « nom » aà u eà sig ifi atio à t sà t oiteà età ilà eà
o e eà ueàleà o àdeàfa illeàdeà laàpe so eà uiàsuità leàp o .àCo t ai e e tà à l a glaisàoùàleà
otà« name »àaàu eàsig ifi atio àplusà aste ;àilàs agitàduàp o ,à o àdeà laàfa illeàdeàlaàpe so e,à

mais aussi du no àdeàl e t ep ise.àE àf a çais,à estàpa eil ;àleà otà« nom »àaàune signification plus 

asteà u u àsi pleà o àdeàfa ille.à 
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dans les arrêts Anheuser-Busch830 et Céline831. Ces deux arrêts ont été déjà 

mentionnés, mais en relation avec un autre aspect de la question. 

Dans le premier des arrêts mentionnés ci–dessus, la Cour s’est prononcée 

contre la limitation de l’article 6 par. 1 a) de la Directive au nom de famille de 

la personne physique. Elle a surtout souligné que l’intention de cette 

disposition, en vertu de la déclaration du Conseil de l’Union européenne et 

de la Commission des Communautés européennes, c’était de ne couvrir que 

le nom des personnes physiques832. 

La Cour a expressément dénoncé que « L’exception prévue à article 6, 

paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 peut, en principe, être invoquée 

par un tiers afin de lui permettre d’utiliser un signe identique ou similaire à 

une marque pour indiquer son nom commercial (…) »833. 

Dans l’arrêt Céline, la Cour a même élargi l’étendue indiqué dans l’affaire 

précédente ; cette fois, elle a déclaré que l’article 6 par. 1 a) de la Directive 

pouvait s’appliquer à une dénomination sociale, nom commercial ou une 

enseigne834.  

 

384. Les arrêts de la Cour ont influencé directement la jurisprudence et la 

doctrine polonaises. L’application de l’article 156 par. 1 point 1 de la LPI aux 

nom, nom commercial, dénomination sociale ou enseigne ne fait pas de 

doutes. Néanmoins, il y a des voix dans la doctrine polonaise selon 

lesquelles cet article couvre aussi les pseudonyme835, surnom et autres 

signes distinctifs836. Les partisans de ces opinions indiquent qu’il faut être 

conséquent ś lorsqu’on peut utiliser les nom, prénom ou nom commercial, on 

                                                           
830

 CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02. 
831

 CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06. 
832

 Poi tà àdeàl a t. 
833

 Poi tà àdeàl a t.à 
834

 Poi tà àdeàl a t.à 
835

 L a ie eàloiàt h ueàaà e tio eàexpressis verbis le pseudonyme.  
836

 M. Mazurek [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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peut aussi utiliser les autres signes qui servent à individualiser une personne 

physique.  

 

385. La doctrine juge l’arrêt Céline d’une manière variée. Dans cet aspect, 

il est utile de se référer à l’opinion de la K. Szczepanowska-Kozłowska qui a 

essayé de vérifier l’influence de l’arrêt de la Cour sur la protection conférée 

par une marque et la relation entre l’enseigne et la marque837. L’auteur 

indique que la Cour a dit expressis verbis que la contrefaçon était possible 

même si un tiers n’apposait pas de signe sur le produit838. 

 

 § 2. L’indication géographique  

 

386. L’article 156 par. 1 point 4 de la LPI autorise à faire usage de 

l’indication géographique enregistrée en faveur d’un tiers, lorsque le droit de 

faire usage de cette indication résulte des autres dispositions de la LPI.  Il 

faut mentionner que cette disposition n’a pas son correspondant dans la 

Directive. Le législateur communautaire a décidé de mettre les indications 

géographiques dans le cadre de l’article 6 par. 1 b) qui concerne l’usage des 

signes descriptifs. Il faut remarquer aussi que cette régulation n’existe pas 

dans la loi française.  

 

387. La doctrine polonaise critique la disposition de l’article 156 par. 1 point 

4 de la LPI839 et suggère sa dérogation. źn pratique, l’application de cette 

disposition est nulle. Il faut notamment remarquer que la possibilité d’usage 

de l’indication géographique ne concerne que les indications enregistrées (en 

vertu des dispositions de la LPI). Par contre, la plupart des indications 

                                                           
837

 K. Szczepanowska–Kozło ska,à Uż a ieà fi my jako naruszenie prawa ochronnego na znak 

to a o ,àP zeglądàP a aàHa dlo ego,àpaździe ikà .à 
838

 L e p essio àutilis eàpa àlaàCou ,à àsa oi à ueàleàsig eàestàutilis àpou àlesàp oduitsàouàse i es,à eà
sig ifieàpasàfo e tà ueàleàsig eàestàappos àph siquement sur le produit.  
839

 M. Mazurek [dans :]à “ ste à p a aà p at ego,à p a oà łas oś ià p ze sło ej,à to à à podà
edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit. 
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géographiques sont enregistrées dans la procédure européenne et, par 

conséquent, cette disposition ne peut pas être appliquée840.  
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 Ibid.  
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źn répondant à la question de savoir si un droit sur la marque est un 

véritable droit de propriété, dans mon opinion, la réponse devrait être 

catégoriquement négative. Le droit de marque ne peut pas être assimilé à la 

propriété décrite dans les codes civils français ou polonais. Vu la spécifité du 

droit de marque, le législateur a décidé que celui-là ne pouvait ni être 

qualifié, ni régulé de la même manière que la propriété sur une chose 

corporelle. Dans ce contexte, l’opinion présentée déjà par J–ż. Locré semble 

être parfaitement juste.  

Bien que l’approche française puisse paraître différente, il faut souligner 

aussi que le droit de marque n’a pas de caractère propriétaire, il n’est donc 

pas si fort et si absolu comme le droit de la propriété sur la chose. Avec 

l’évolution des opinions de la jurisprudence européenne, la qualification de 

ce droit la plus exacte serait Ś droit exclusif conférant un certain monopole au 

titulaire. D’où, une intervention du tiers sur le droit exclusif ne constitue pas 

toujours une atteinte au droit de marque. Même si certains actes d’usage de 

la marque par un tiers ne sont pas autorisés expressis verbis par la loi, ils ne 

doivent pas forcément porter atteinte au droit de marque et être qualifiés de 

contrefaçon.  

Pour être qualifié comme une atteinte au droit de marque, l’usage de la 

marque par autrui doit nuire à l’une des fonctions fournies par la marque. 

Parmi les cas d’atteintes au droit de marque, il faut énumérer ceux qui 

concernent une atteinte à la fonction d’indication de l’identité d’origine du 

produit. Ce sont surtout les cas où un titulaire devrait prouver un risque de 

confusion. Il faut quand même indiquer que, dans le cas d’une double 

identité des signes et des produits ou services, la constatation de la 

contrefaçon n’est pas liée exclusivement à une atteinte à la fonction 

d’indication de l’identité d’origine des produits. Autrement dit, dans le cas de 

double identité il suffit qu’une des fonctions de la marque soit atteinte.  

Il serait loisible de dire qu’une atteinte à l’une des fonctions de la marque est 

le résultat des actes du tiers liés à la marque du titulaire. Pour que ce résultat 

se produise, l’usage de la marque par autrui doit avoir un caractère spécial. 

S’agissant de cet aspect de la question, la position de la doctrine et la 
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jurisprudence ne se sont pas encore renforcées. Une partie de la doctrine 

polonaise exige que la marque soit usagée par un tiers à titre de marque. 

Selon cette opinion, il faut établir préalablement qu’un tiers utilise la marque 

d’autrui à titre de marque, donc en vue de distinguer les produits sur la base 

de leur provenance. Si l’usage de la marque par un tiers n’a pas ce 

caractère, il faut indiquer que - malgré l’usage de la marque dans la vie des 

affaires, la double identité, et malgré l’illégalité de cet usage - il n’y a pas 

d’atteinte au droit de marque. L’exigence d’usage de la marque à titre de 

marque n’a pas été confirmée par la jurisprudence de la CJUź. Il paraît que 

la Cour s’éloigne de cette exigence et se dirige vers les directives plus 

générales comme l’usage pour les produits ou services.  

Il n’y a l’ombre d’un doute que pour constituer une atteinte au droit de 

marque, un tiers doit utiliser la marque d’autrui dans la vie des affaires. 

L’exigence d’usage de la marque dans la vie des affaires constitue 

certainement une preuve d’influence du droit communautaire sur les lois 

nationales. L’article 5 de la Directive contient expressément la notion 

d’« usage dans la vie des affaires ». Cet aspect est aussi souligné dans la 

jurisprudence de la CJUź. Dans l’arrêt Arsenal, la CJUź a admis que l’usage 

du signe avait bien lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situait dans le 

contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non 

dans le domaine privé. 

L’étude des limites instaurées directement par les lois nationales tente de 

prouver que le droit sur la marque n’est pas un droit absolu au sens du droit 

de propriété sur une chose matérielle. Pareillement, la prise en considération 

de tous les attributs du droit de marque tels que la limitation dans le temps, le 

caractère formel ou la règle de spécialité conduit à la conclusion que le droit 

de marque occupe une place bien autonome par rapport au droit de 

propriété. źn conséquence, il serait toujours intéressant d’étudier la portée 

de la protection conférée par le droit de marque lorsqu’elle évolue avec le 

temps et la réalité du marché.  
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Résumé de la thèse 

 

 

L’objet de cette thèse c’est de répondre à la question si le droit de marque peut être considéré 

comme le droit de propriété. Par conséquent cette question – de la nature de la maque – 

semble avoir une grande importance pratique : la réponse sur l’étendue de la protection 

résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d’atteinte au droit de 

marque et les cas d’usage de la marque qui restent dehors du monopole du propriétaire de la 

marque. 

Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant 

que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent 

au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales 

montrent déjà qu’un signe peut constituer une marque, lorsqu’il fournit une fonction de 

distinction. Par conséquent, on indique que la marque ce n’est pas le signe lui-même, mais un 

signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché. Cette fonction, essentielle, 

nommée aussi fonction de garantie d’origine, c’est la condition sine qua non d’obtention de 

l’enregistrement d’un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de 

jouer le rôle de marque. Il reste alors à répondre à la question de savoir quel est la relation 

entre la fonction essentielle et la protection conférée à la marque. Autrement dit, de savoir si 

la marque est protégée en tant que telle ou si la protection est limitée d’une manière ou d’une 

autre ? 

Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de 

l’exclusivité limitée à certains usages de la marque L’idée est de savoir quel doit être le 

caractère d’usage d’une marque d’autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de 

contrefaçon. D’où la conclusion qui s’impose : ce n’est pas un usage quelconque de la marque 

qui constitue une atteinte au droit de marque. 

Ensuite on essaye de défendre la thèse selon laquelle une qualification propriétaire peut être 

contestable du fait de la limitation des effets de la marque. Dans ce cas-là, ce sont surtout les 

dispositions des lois nationales qui prévoient des limitations des effets de la marque. 
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Thesis summary  

 

The subject of this thesis is to answer the question whether the right conferred by a trademark 

could be considered as propriety right. Therefore, this question – about the legal nature of a 

trademark – seems to be of a great practical importance: the answer to the question about the 

scope of protection resulting from trademark registration allows to determine the cases of 

trademark infringement and the cases where the use of a trademark is beyond the exclusivity 

of the trademark owner. 

First of all it must be pointed out that the qualification of right to trademark as property right 

may be questioned because of the functions of a trademark. The definitions of trademarks in 

different national laws prove that only a sign that fulfills the function of distinction could be 

considered as a trademark. Therefore, a trademark is not only a sign - it is a sign that is 

capable to distinguish specific goods (or services) on the market. This essential function of a 

trademark, also referred to as function of a guarantee of origin, constitutes a condition sine 

qua non for registration of a sign as trademark and of fulfilling the role of a trademark by this 

sign. The answer to the question of what is the relation between the essential function of a 

trademark and the protection conferred by this trademark is also crucial. In other words, is the 

trademark protected as such or if the protection is limited in one way or another? 

The second argument challenges the qualification of trademark right as property because of 

the exclusivity on certain uses of the trademark. The idea is to know what should be the 

nature of use of a mark by a third person so this use may constitute a trademark infringement. 

Hence the conclusion, which seems to impose: not every use of the mark by a third person 

constitutes an infringement of trademark. 

 

Subsequently one tries to defend the thesis that the qualification of a trademark right as 

property could be challenged because of the limitations of a trademark. In this case the 

relevant provisions on limits of a trademark use are included in national laws.  
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