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La Haute Cour du Royaume-Uni était amenée se prononcer sur son enregistrement 
à titre de marque 3D, suite à l’arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2015 
(C-215/14), notamment sur la question de savoir si la forme a acquis un caractère 
distinctif par l’usage.

Dans son arrêt du 16 septembre 2015 (C-215/14), la Cour de Justice 
s’était ainsi notamment prononcée sur l’acquisition de la distinctivité 
par l’usage d’un signe (la barre chocolatée) utilisé en combinaison 
avec une autre marque (la barre chocolatée marquée en relief de la 
marque verbale Kit Kat). 

Faisant référence à sa jurisprudence antérieure (arrêt du 7 juillet 2005, 
C-353/03, pt 30), la Cour admet que : «  l’acquisition d’un caractère 
distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un 
élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque 
enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéres-
sés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enre-
gistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée.» (C-215/14, pt 64)

Il n’en demeure pas moins que le « demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que 
cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être pré-
sente, l’origine du produit comme provenant d’une entreprise déterminée » (C-215/14, pt 66).

En l’espèce, les sondages produits par la société Nestlé montrent que la forme de la barre (sans 
l’apposition de la marque verbale Kit Kat) est largement reconnue par les personnes interrogées 
comme étant une barre Kit Kat de Nestlé, ce qui laissait augurer une décision favorable.

L’enregistrement à titre de marque est cependant refusé par la Haute Cour du Royaume-Uni.
Dans son arrêt du 20 janvier 2016, le juge anglais regrette dans un premier temps que la Cour de 
justice ait reformulé sa question préjudicielle en langue française notamment de façon erronée : 

“In my view it is regrettable that, as it so often does, the Court of Justice reformulated the 
question which I referred to it. While it is understandable for the Court to do so on occasion, 
since experience shows that questions referred by national courts for preliminary rulings 
can be badly worded, in this case the question was worded with precision. The result of the 
Court’s reformulation of the question I asked is that its answer to that question is unclear, 
save that it rejected the first of the two alternatives posed (pt 45)”.

La traduction française de la question préjudicielle était la suivante :

«Afin d’établir qu’une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait,  
au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, suffit-il que le demandeur à 
l’enregistrement démontre que, à la date pertinente, une proportion significative des  
milieux intéressés reconnaissait la marque et l’associait à ses produits, en ce sens que si ces 
personnes s’interrogeaient sur la personne commercialisant les produits revêtus de cette 
marque, elles identifiaient le demandeur? Ou le demandeur doit-il démontrer qu’une propor-
tion significative des milieux intéressés estimait que la marque (par opposition à toute autre 
marque pouvant également être présente) indiquait l’origine des produits ?»

KIT KAT 
L’ENREGISTREMENT DE LA FORME DE LA BARRE KIT KAT À TITRE DE 

MARQUE TRIDIMENSIONNELLE EST REFUSÉ AU ROYAUME-UNI
Il s’agit de la forme de la barre chocolatée « Kit Kat » à 4 barres  
(les termes « Kit Kat » n’étant pas inclus dans la demande d’enregis-
trement). (Arrêt de la Haute Cour du 20 janvier 2016)
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Or, en anglais la question était formulée de la manière suivante : 

“the application must prove that a significant proportion of the relevant 
class of persons rely upon the mark (as opposed to any other trade 
marks which may also be present) as indicating the origin of the goods?”.

Selon le juge anglais, le fait que les juges de la Cour de justice aient traduit 
« rely on » par « estimait que » en français montre qu’ils n’ont pas compris 
la nuance qu’il souhaitait introduire, de sorte que la réponse de la Cour n’est 
pas appropriée : 

“I am not suggesting that, because the Court of Justice rejected the first 
alternative, it was bound to accept the second alternative. If a referring 
court asks whether the answer to a question is A or B, the Court is per-
fectly entitled to say that the answer is neither A nor B, but C. After all, 
it is for the Court to determine issues of European law, not the referring 
court. The problem in the present case is that the Court has said that the 
answer is not A, but C. Since the Court has not explicitly addressed B, 
however, it is not clear whether C is different from B”. (pt 46)

Il estime toutefois inutile de reposer une question préjudicielle à la Cour 
de justice : « In those circumstances, it is tempting to refer the question 
again. But I see no realistic prospect of a further reference yielding a 
materially different result”. (pt 48)

Suite à ces remarques, le juge anglais conclut que : 

“in order to demonstrate that a sign has acquired distinctive character, 
the applicant or trade mark proprietor must prove that, at the relevant 
date, a significant proportion of the relevant class of persons perceives 
the relevant goods or services as originating from a particular under-
taking because of the sign in question (as opposed to any other trade 
mark which may also be present)” (pt 57). 

Le demandeur à l’enregistrement doit prouver qu’une proportion significa-
tive des milieux intéressés perçoit les produits en cause comme provenant 
d’une entreprise déterminée en raison du signe en question (par opposition 
à toute autre marque pouvant également être présente).

Le juge anglais semble vouloir ajouter un critère supplémentaire : 

«In my view, the applicant has shown recognition of the mark amongst a 
significant proportion of the relevant public for chocolate confectionery 
(only), but not that consumers have come to rely on the shape to identify 
the origin of the goods.”

L’enregistrement est refusé.

La forme de la barre ayant également été déposée à titre de marque com-
munautaire, nous attendons avec intérêt l’arrêt du Tribunal de l’Union euro-
péenne, saisi par la société Cadbury. 

LE RÉGIME DÉROGATOIRE  
DE LA FAMILLE DE MARQUES 
EN MATIÈRE DE DÉCHÉANCE 
POUR NON-USAGE
CASS. COM., 19 JANV. 2016, N° DE POURVOI  : 14-18434

Depuis l’arrêt «  Rintisch  » du 25 octobre 2012 
de la Cour de Justice de l’Union européenne, 
«  le titulaire d’une marque peut, aux fins d’éta-
blir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utili-
sation sous une forme différente, sans que cette 
différence n’altère toutefois le caractère distinctif 
de la marque et ce nonobstant le fait que cette 
forme différente est elle-même enregistrée en 
tant que marque » (aff. C-553/11).

La jurisprudence française en a rapidement tiré les 
enseignements (voir notamment TGI Paris, 28 nov. 
2013, n°12/17365 ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 5 févr. 
2014, n° 13/07422 ; Cass. com., 3 juin 2014, n° de 
pourvoi : 13-17.769).

La Cour de Justice semblait toutefois établir une  
exception dans le contexte particulier d’une « famille » 
de marques.

C’est précisément ce que vient d’appliquer la 
chambre commerciale de la Cour de cassation dans 
un arrêt du 19 janvier 2016. 
La société Otech avait mis en demeure les sociétés 
Ocmis et Irrimec de cesser l’utilisation des signes 
«  Micro Rain  » et «  Big Rain  » pour désigner des  
enrouleurs pour dispositif d’arrosage agricole. 
En réponse, les sociétés Ocmis et Irrimec avaient 
assigné la société Otech en déchéance de ses droits 
sur ses marques pour défaut d’exploitation. 
Le 19 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté les 
pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Pau, qui avait prononcé la déchéance 
des marques « Micro Rain » et « Big Rain » (CA Pau, 
ch. 2, sect. 1, 31 jan. 2014, n°14/439, 12/01740, N° 
JurisData : 2014-025131).
La Cour de cassation rappelle que la CJUE « a préci-
sé que, dans le contexte particulier d’une « famille » 
ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque 
ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage 
d’une autre marque » (arrêt précité, pt 29).

« Ainsi, la société en question «s’étant prévalue de 
l’appartenance de la marque ‘Micro Rain’ à une ‘fa-
mille’ de seize marques composées autour du terme 
Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner 
les produits et services proposés dans le cadre de 
son activité de fabrication et de commercialisation 
de systèmes d’irrigation agricole, elle ne peut, pour 
échapper à la déchéance de ses droits sur ladite 
marque, invoquer l’usage, par elle-même (…) de la 
marque ‘Mini Rain’ ».

SUITE ARTICLE : « KITKAT  »
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QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 
VERLADOS/ CALVADOS : 
PAS DE RÉPONSES DE NORMAND 
POUR LA CJUE ! 

(AFFAIRE C-75/15- CJUE 21 JANVIER 2016) 
Le règlement 110/2008 s’applique à toutes les bois-
sons spiritueuses mises sur le marché dans l’Union, 
qu’elles y soient produites, qu’elles proviennent ou 
soient destinées à des pays tiers. (article 1er §2)

Les indications géographiques concernées par ce rè-
glement y figurent à l’Annexe III.

Le Calvados figure dans cette liste dans la catégorie 
n°10 « Eau-de-vie de cidre et de poiré ».

Viniverla, établie à Verla (Finlande), fabrique et com-
mercialise depuis 2001 une eau-de-vie de cidre  
dénommée « Verlados ».
Suite à une demande d’éclaircissement adressée aux 
autorités finlandaises, la Commission européenne a 
considéré, en application de l’article 16 b) de ce Règle-
ment que la dénomination Verlados n’était pas autori-
sée, la terminaison «ados» évoquant la dénomination 
«Calvados».

La boisson a donc été interdite sur décision de l’Office  
et Viniverla a saisi le tribunal des affaires économiques 
d’un recours en annulation.
Le tribunal a saisi la CJUE de trois questions préjudi-
cielles qui tendent toutes à préciser la notion « d’évo-
cation ».
La cour précise d’abord que la notion de consomma-
teur moyen s’entend du consommateur dans l’Union 
et non pas du consommateur de l’état membre dans 
lequel est fabriqué le produit. Ainsi, peu importe que la 
dénomination litigieuse n’évoque pas l’indication géo-
graphique pour le consommateur local si elle l’évoque 
dans les autres pays de l’Union.

La cour rappelle que le vocable utilisé est « évocateur » 
lorsque le consommateur, en présence du nom du 
produit, est amené à avoir à l’esprit comme image de 
référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomi-
nation, se référant aux affaires « Cognac » (AFF C-4/10 
et C-27/10) et «  Gorgonzola  » (celle-ci en matière 
d’appellation d’origine de produits agricoles et denrées 
alimentaires du Règlement 2081/92 : AFF C-87/97).

Le juge national devra donc se fonder sur la «  réac-
tion présumée » du consommateur et se demander si 
celui-ci, en présence du produit aura à l’esprit comme 
«image de référence», la marchandise bénéficiant de 
l’appellation. ➞
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PRUDENCE EN MATIÈRE  
DE PACKAGING DE MDD !
(COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 12È CHAMBRE, 5 JANVIER 2016, R.G. 

N°14/03339)

La société B.G et la société Bongrain (devenue Savencia) sont à l’ori-
gine du fromage dénommé Caprice des Dieux, qui a été  décliné en 
format familial de 300 g, puis en 1988 en « Mini Caprice » de 50 g, 
vendus par 3. 

Comme de nombreux produits, ce fromage a été repris par la grande distri-
bution, qui a produit un équivalent sous leur propre marque de distributeur 
(MDD). C’est le groupe Savencia lui-même, à l’origine du Caprice des Dieux, 
qui a fabriqué ces produits, et qui ont été distribués par une de ses filiales, 
notamment un « Cœur de Crème » pour Leclerc, et un fromage  « Cœur 
Complice » pour Carrefour.
Le litige a débuté lorsqu’en 2010, Carrefour et Leclerc ont lancé chacun un 
appel d’offres pour la production d’une version « mini-ovales » de leurs fro-
mages 3 x 50 g. Une filiale du groupe Savencia a notamment été destinataire 
de ces appels d’offres. 
Les marchés ont été attribués à la Fromagerie Guilloteau, qui a distribué le  
lot de 3 fromages « Mini Cœur de Crème » pour Leclerc et « Mini Cœur  
Complice » pour Carrefour.
C’est ainsi que les sociétés Savencia et B.G, constatant la commercialisation 
de ces fromages, et considérant que leurs éléments caractéristiques étaient 
directement empruntés à ceux du fromage «  Mini Caprice  », ont assigné 
la Fromagerie Guilloteau devant le Tribunal de commerce de Nanterre en 
concurrence déloyale et parasitisme. 
Le Tribunal les ayant déboutées de l’intégralité de leurs demandes par juge-
ment rendu le 30 avril 2014, la Cour d’appel de Versailles a été saisie du litige.

Sur la concurrence déloyale :

En premier lieu, la Cour écarte l’argument de la Fromagerie Guilloteau selon 
lequel le groupe Bongrain/Savencia avait bien été destinataire de l’appel 
d’offre tant de Leclerc que de Carrefour, et n’avait pas réagi ni marqué son 
désaccord.
Selon la Cour, cela ne saurait être reproché au groupe Bongrain, le cahier 
des charges reprenait les caractéristiques du produit - « mini-ovales 3x50 g » 
avec pour « cible organoleptique caprice des dieux » dans l’appel d’offre de 
Carrefour -  « mini-ovales 31%MG 3x50 g » pour Leclerc, sans décrire les 
caractéristiques du produit fini. 
Les autres arguments de la Fromagerie Guilloteau n’ont pas davantage 
convaincu la Cour.
Selon la Fromagerie Guilloteau, les produits « Mini Cœur de Crème » et « Mini 
Cœur Complice  » ne font que reprendre les caractéristiques des produits 
MDD « Cœur de Crème  » et « Cœur complice  » déjà commercialisés et  
inspirés du « Caprice des Dieux » dont ils sont la réduction, d’où le choix du 
nom « Mini Cœur de Crème » et « Mini Cœur Complice » respectivement.

Les arguments de la Fromagerie Guilloteau étaient précisément les 
suivants :

•	 de nombreuses sociétés proposent des versions petits formats de 
certains de leurs fromages, 

➤ RETOUR SOMMAIRE
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➞ La Cour justifie son analyse en rappelant que le sys-
tème d’enregistrement des Indications géographiques 
a également une vocation de protection élevée du 
consommateur pour laquelle le consommateur de  
référence sera le consommateur moyen, normalement 
informé et raisonnablement attentif et avisé.

La juridiction de renvoi demandait également si elle de-
vait prendre en considération des circonstances telles 
que le fait que le nom « Verla  » est celui d’un village 
finlandais et les deux dernières syllabes du nom de 
l’entreprise «  Viniverla  », que les deux dénominations 
n’avaient qu’une syllabe sur trois en commun et que le 
produit était fabriqué en faible quantité.

A ce stade des développements, la cour revendique la 
possibilité d’apporter à la juridiction de renvoi à qui il 
appartiendra de décider sur le fond du caractère ou non 
évocateur de « Verlados » des « précisions » visant à la 
guider dans sa décision. Autant dire qu’en l’espèce, ces 
«  précisions  » laisseront à la juridiction de renvoi une 
marge plus qu’étroite !

Pour la Cour, les produits sont analogues à ceux vendus 
sous la dénomination « Calvados » et se consomment à 
des occasions « largement identiques ». Les deux déno-
minations comportent huit lettres dont quatre sont iden-
tiques.

La cour rappelle par ailleurs que, conformément à la 
jurisprudence « Gorgonzola », il faut tenir compte du fait 
que la parenté phonétique et visuelle entre les deux dé-
nominations est ou non fortuite. En l’espèce, le produit 
était initialement dénommé « Verla » la syllabe « dos » 
n’ayant semble-t-il été ajoutée qu’après une croissance 
significative des exportations de Calvados vers la Fin-
lande. La cour prend également en compte le fait que 
« dos » n’ait aucune signification en finlandais.

Les autres circonstances sont balayées par la cour : rap-
pelant qu’il peut y avoir évocation même en l’absence 
de risque de confusion, la cour considère qu’elles ne 
sont pas pertinentes.

« Dès lors que la juridiction de renvoi constate qu’il y a 
évocation, au sens de l’article 16 sous b) du règlement, 
elle ne peut autoriser la dénomination «  Verlados  »  
au vu des circonstances mentionnées à la deuxième 
question ».

L’arrêt de la cour de renvoi ne devrait pas être trop 
compliqué à rédiger !.

➤ En savoir plus, suivre ce lien
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•	 l’offre en vente du produit par 3 pousse les consommateurs à acheter 
un deuxième lot identique, 

•	 l’emploi du carton et du parallélépipède allongé est banal pour  
emballer et protéger des fromages, 

•	 les dimensions des emballages découlent du choix de commerciali-
ser trois petits fromages de 50 g chacun et des contraintes liées au 
rayonnage, 

•	 les cartons en présence sont différents, 
•	 le terme « mini » pour désigner la déclinaison d’un produit initial dans 

une version réduite est commun, 
•	 la forme ovale et la couleur bleue de l’emballage sont celles des  

produits « Cœur de Crème » et « Cœur Complice ».

 La Cour retient toutefois que :

•	 «  les étuis litigieux reprennent de manière similaire le type, la 
forme, les couleurs de l’étui « Mini Caprice des Dieux » » (embal-
lage carton de forme parallélépipède allongée  aux dimensions très 
proches, ajouré à trois reprises sur le dessus, comportant une face 
pleine tripartite, à la couleur bleue dominante).

•	 « Les produits « Mini Cœur Complice » et « Mini Cœur de Crème » 
reproduisent des éléments caractérisant et identifiant le «  Mini  
Caprice des Dieux  » qu’il s’agisse du produit, de son étui, de sa 
présentation, de son mode de commercialisation ».

La reprise de ces caractéristiques n’est pas nécessaire selon la Cour 
puisqu’il existe une multitude de formes, de variantes possibles pour fabri-
quer et commercialiser un fromage à pâte molle en petit format.

En tout état de cause, la Cour relève que :

•	 la forme de mini-calisson pour un fromage n’est pas commune, 
•	 le poids de 50g n’est pas nécessaire, 
•	 sur le marché du fromage la combinaison de 3 fromages de 50 g 

était unique, 
•	 le carton n’est pas un matériau nécessaire (le bois, le plastique, le 

papier, ou filet pouvant être utilisés), 
•	 aucun produit fromager ne reprend la forme parallélépipède, 
•	 le terme « Mini » n’est pas commun pour désigner un fromage, 
•	 la couleur bleue ne sera pas différenciée par le consommateur, 
•	 sur le marché concerné, le « Mini Caprice des Dieux », qui par ses 

portions de 50 g vendues en lot de trois, par son étui spécifique, était 
un produit n’ayant aucun équivalent.

La Cour en déduit que les produits en litige produisent une impression 
d’ensemble semblable qui engendre un risque de confusion pour le 
consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif 
et avisé.

La Cour estime que leur association est corroborée par les résultats du 
sondage versé aux débats par le groupe Bongrain, selon lesquels 61% des 
personnes interrogées ayant sous les yeux les emballages « Mini Cœur 
Complice » et « Mini Caprice des Dieux » attribuent les deux produits au 
même fabricant, 41% s’agissant du « Mini Cœur de Crème ».

SUITE ARTICLE « PACKAGING DE MDD »

➤ RETOUR SOMMAIRE
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La Cour prend le soin de rappeler que si pris isolément, chacun 

de éléments précités ne caractérise pas, à lui seul un acte déloyal, 

en revanche, leur ensemble révèle la reprise sans nécessité de 

multiples caractéristiques du produit « Mini Caprice des Dieux », 
de nature à créer une confusion et traduit un comportement dé-

loyal imputable à la Fromagerie Guilloteau attentatoire à l’exercice  

paisible et loyale du commerce.

La Cour infirme ainsi le jugement déféré.

Sur le parasitisme :

La Cour retient des pièces versées aux débats que le produit « Mini 
Caprice des Dieux  » est le fruit d’un savoir-faire et d’investisse-

ments et constitue une valeur économique du groupe Bongrain. 

La Cour relève également que le produit bénéficie d’une réelle 

notoriété, a fait l’objet de nombreuses campagnes d’affichage de 

2002 à 2009 et a connu un réel succès commercial.

Selon la Cour, la mise sur le marché en 2011 des produits incri-

minés ne saurait être fortuite mais procède de la volonté délibéré 

de profiter indument du fruit des investissement d’autrui de la  

notoriété acquise par le « Mini Caprice des Dieux » et de se placer 
dans le sillage des sociétés Bongrain/Savencia et BG.

Il semblerait que la déclaration du dirigeant de la Fromagerie  
Guilloteau suivante dans un article paru dans une revue spécialisée 
n’ait pas été sans influence sur la décision la Cour : « il nous faut 
améliorer le résultat de l’entreprise ; l’objectif étant que je puisse 
la vendre dans les meilleurs délais possibles à partir de 2016. (…) 
nous intéressons la grande distribution avec des copies du Mini 
Caprice des Dieux que nous sommes encore les seuls à pouvoir 
fabriquer ».

La Cour condamne la Fromagerie Guilloteau à payer la somme de 
400.000 euros à la société B.G et la somme de 20.000 euros à la  
société Savencia en réparation des préjudices subis au titre de 
la concurrence déloyale.

La Cour condamne également la Fromagerie Guilloteau à payer 
la somme de 250.000 euros à la société B.G et la somme de 
20.000 euros à la société Savencia en réparation des préju-
dices subis au titre des agissements parasitaires.

SUITE ARTICLE « PACKAGING DE MDD »

La société Un Amour de Tapis-Tapis pas 
cher, spécialisée dans la vente de tapis 
sur internet à l’adresse www.unamourde-
tapis.com, utilise le signe « Un Amour de 
Tapis » à titre de dénomination sociale, 
de nom commercial et de domaine. 
Son gérant est titulaire d’une marque nomi-

nale française « un amour de tapis » et de 

deux marques semi-figuratives comprenant 

cette dénomination notamment pour les 

tapis en classe 27. 

La société WW E-Services France exploite 

le site internet www.westwing.fr de ventes 

privées dédié à la décoration et à l’art de 

vivre et a organisé du 4 au 7 mai 2013, en 

concertation avec la société « Un Amour 

de tapis », une vente privée de tapis de la 

même marque.

Mais une nouvelle vente a été organisée du 

11 au 15 décembre 2013, sans l’autorisation 

d’ « Un Amour de  tapis », portant sur 74 

tapis, sous le signe « Un Amour de Tapis » à 

l’adresse URL https://www.westwing.fr/un-

amour-de-tapis-choisissez-votre-classique.

Après mise en demeure, la société Un 

amour de tapis et son gérant ont donc assi-

gné Westwing en contrefaçon de marques, 

concurrence déloyale et parasitisme.
Après avoir reconnu le caractère distinctif 
de trois marques, le tribunal peut se pro-
noncer sur les différents actes argués de 
contrefaçon.
Les demandeurs reprochaient à Westwing 
l’usage des mots « un amour de tapis » dans 
l’adresse URL du site de son adversaire 
(www.westing.fr), lors de la présentation 
de la vente, et sous chaque photographie  
représentant un tapis, à l’occasion de la 
vente en ligne, ainsi que dans les codes 
sources et les pages de renvoi sur internet.

Ils lui reprochaient également la reproduc-
tion de la marque dans l’annonce publici-
taire diffusée par le moteur de recherche 
Bing par achat de mots-clés ainsi que dans 
le contenu même de l’annonce et dans le 
nom de domaine de la page de renvoi.
Enfin, Westwing a utilisé ces mêmes mots à 
titre de marque, pour désigner des tapis, et 
dans les balises méta.

Le tribunal donne raison aux demandeurs 
concernant l’usage de la marque dans 
l’URL, les tirets entre chaque mot étant une 
différence insignifiante ainsi que sur l’usage 
de la marque sous chaque photographie 

de tapis, ce, sur le fondement de la repro-

duction à l’identique ne nécessitant pas  

la preuve de l’existence d’un risque de 

confusion (article L713-2 du CPI).

Le tribunal conformément à une jurispru-

dence désormais bien établie estime que 

l’utilisation de la marque reproduite dans 

le code source du site ne peut être consi-

dérée comme un usage contrefaisant de 

la marque, dès lors que le signe n’est pas 

utilisé dans le code source pour désigner 

des produits et services et n’est par ailleurs 

pas accessible à l’internaute qui a consul-

té le moteur de recherche en saisissant  

la marque en cause.

En revanche, le tribunal souligne la néces-

sité de distinguer l’usage d’une marque 

dans des codes source de la reproduction 

du même signe dans le lien qui permet de 

rediriger les internautes sur le site concur-

rent. Une telle reproduction est, pour le 

tribunal, de nature à créer dans l’esprit de 

l’internaute qui effectue des recherches sur 

internet, un risque de confusion, le visiteur 

pouvant attribuer aux produits et services 

en cause, une origine commune.

NE PAS CONFONDRE USAGE D’UNE MARQUE DANS UN URL
ET USAGE DANS LES CODES SOURCES : C’EST DIFFÉRENT !

 (TGI PARIS, 3ÈME CH., 3ÈME 
SECTION, 29 JANVIER 2016)

➤ RETOUR SOMMAIRE

URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique.
URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique.
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TERRORISME 
ET CONTREFACON : 
LE RAPPORT ALARMANT 
DE L’UNIFAB
Si on sait que la contrefaçon est une 
menace  pour l’économie mondiale, 
les consommateurs, l’environnement 
et l’emploi et est à l’origine d’impor-
tantes pertes de recettes fiscales, on 
connaît moins ses liens avec la crimi-
nalité organisée et le terrorisme.

C’est l’objet du rapport remis par l’UNIFAB 

au Ministre des Finances et des Comptes 

Publics Michel Sapin le 28 janvier dernier.

Dès  2003, Ronald K. Noble, alors secrétaire 

général d’Interpol, soulignait l’existence de 

rapports étroits entre contrefaçon et crimina-

lité organisée.

La contrefaçon permet aux groupes terro-

ristes ou mafieux d’obtenir d’autres revenus, 

moins sanctionnés pénalement que le trafic 

de stupéfiants et donc moins risqués.

Le sénateur Richard YUNG le rappelait en-

core en 2013 lors de sa proposition de loi 

tendant à renforcer la lutte contre la contre-

façon suivi par d’autres sénateurs et certains 

députés lors de l’adoption de la loi en 2014.

Dans son rapport, l’UNIFAB s’attache à dé-

montrer les liens entre la contrefaçon et le 

terrorisme, tout particulièrement en ce qui 

concerne son financement.

D’après la Commission des Nations Unies 

pour la prévention du crime et de la jus-

tice pénale, la contrefaçon est désormais  

la deuxième source de revenus criminels  

dans le monde. Elle touche tous les secteurs 

d’activité.

Régulièrement, les policiers découvrent 

de grandes quantités d’articles contrefai-

sants lors de perquisitions pour d’autres cas  

d’infractions telles que la législation sur les 

stupéfiants et la détention d’armes.

La contrefaçon émane désormais d’organi-

sations fortement structurées en  lien avec 

d’autres formes de criminalité et souvent  

dirigée par des organisations mafieuses.

Les contrefacteurs gèrent leur entre-

prise comme une entreprise commerciale  

classique dotée d’importants moyens hu-

mains et d’équipements de haute techno-

logie leur permettant de produire d’impor-

tantes quantités en des temps très 

CA PARIS, PÔLE 2 – CHAMBRE 2, ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

Dans notre newsletter des mois de mars et avril 2015, nous 
vous informions de l’ordonnance rendue par le Tribunal de 
Grande Instance de Paris le 5 mars 2015 qui avait jugée abu-
sive la clause attributive de compétence au profit des tribu-
naux de Californie figurant dans les Conditions Générales 
d’Utilisation de Facebook Inc.

La Cour d’appel de Paris vient de confirmer ladite ordonnance. 
Monsieur X, un instituteur domicilié à Paris, a vu son compte Face-
book désactivé après avoir publié sur son mur une reproduction du 
tableau « L’Origine du monde » de Gustave Courbet.
Il avait alors assigné la société devant le Tribunal de grande instance 
de Paris afin de voir réactiver son compte.
Dans son arrêt du 12 février 2016, la Cour considère que le juge 
de la mise en état du TGI a justement apprécié que le contrat sous-
crit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les 
clauses abusives :

•	 Monsieur X ne s’est pas servi de son compte pour développer 
une quelconque activité professionnelle, 

•	 Facebook est un professionnel quand bien même le service 
proposé est gratuit car elle retire des bénéfices importants de 
l’exploitation de son activité via notamment les applications 
payantes et la publicité. 

Le litige portant ainsi sur un contrat de consommation, la Cour 
applique les dispositions des articles 15 et 16 du règlement  
CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 et en déduit que Monsieur 
X avait le choix de saisir le tribunal de son lieu de domicile qui était 
et est toujours situé à Paris. Le juge de la mise en état du TGI de 
Paris est dès lors compétent pour statuer sur la licéité de la clause 

attributive de compétence.
Selon l’article L132-1 du Code de la consommation, «  Dans les 

contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 

consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet 

ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obliga-

tions des parties au contrat ». 

Et les clauses ayant pour objet de « supprimer ou entraver l’exercice 
d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » 
sont présumées abusives (art. R.132-2 C. conso).

La Cour considère ainsi que le juge de la mise en état a relevé de 
manière pertinente que la clause attributive de compétence pré-
vue aux conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en 
cas de conflit avec la société, « à saisir une juridiction particulière-
ment lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec  
l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins person-
nels ou familiaux ; que les difficultés pratiques et le coût d’accès aux 
juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consom
mateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant 
l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre de 
la société Facebook Inc ; qu’à l’inverse, cette dernière a une agence 
en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui 
permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense 
devant les juridictions françaises ».

La clause attributive de compétence au profit des juridictions  
californiennes contenue dans le contrat est donc réputée nulle et 
non écrite et le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent 
pour statuer sur ce litige.
➤ Pour en savoir plus
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FACEBOOK : LA COUR D’APPEL DE PARIS CONFIRME L’ANNULATION 
DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

➤ RETOUR SOMMAIRE
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courts. Les groupements terroristes s’intéressent également à la 
production et la distribution de films piratés pour financer leurs  
campagnes de recrutement de soldats ou leurs opérations et faciliter 
leur propagande.

Le crime organisé, le terrorisme et la contrefaçon forment, du fait  
de cette diversification trois activités illicites de plus en plus reliées.
L’UNIFAB cite, à l’appui de sa démonstration, de nombreux rapports 
de sources variées telles que l’ONUDC, la RAND Corporation, EURO-
POL, des enquêtes journalistiques, des rapports du Département amé-
ricain de la Justice, etc.

Certains gouvernements suspectés de soutenir Al Qaïda, fermeraient 
les yeux sur ces activités. 
Déjà en 1993, à la suite des premiers attentats du World Trade Center, 
le FBI avait réuni de solides éléments prouvant que les auteurs de ces 
attaques avaient financé la bombe déposée dans une voiture piégée 
en vendant des faux vêtements dans un magasin de Broadway.
Trois années plus tard, plus de 100 000 t-shirts contrefaisants avaient 
été vendus lors des JO d’Atlanta pour financer des actions terroristes 
dans lesquelles le terroriste Omar Abdel Rahman était impliqué et a 
été condamné.

L’UNIFAB cite plusieurs exemples de réseaux terroristes impliqués 
dans des affaires de contrefaçon et démontre tant l’ancienneté que 
l’accroissement du phénomène.

Celui-ci concerne toutes les organisations terroristes de toute origine.
Ainsi, dans les années 1990, l’IRA avait-elle monté un laboratoire de 
faux médicaments. De manière générale, les organisations terroristes 
irlandaises vendaient aussi des CD, DVD, cigarettes et des vêtements 
de marques afin de financer ses activités terroristes et notamment 
acheter des armes.

De même, dans les années 70, l’ETA contrôlait la vente de contrefa-
çon de vêtements et de sacs dans le sud de l’Espagne. L’UNIFAB cite 
également les FARC.

Quant au Hezbollah on a pu à maintes reprises démontrer son finan-
cement via le commerce de CD audio et des jeux vidéo contrefaits, 
de contrebande de cigarettes et contrefaçon de timbres fiscaux, de 
pièces détachées automobile, de médicaments.
Selon ce rapport, le Fatah et le Hamas ne sont pas en reste. Les filières 
indiennes, pakistanaise et afghanes notamment Al Qaïda sont égale-
ment citées, certains réseaux de contrefaçon démantelés s’étant en 
fait avérés être des filières de financement d’armes et de faux papiers 
pour les terroristes.

Récemment, selon le rapport, le chef d’un groupe terroriste affilié à  
Al-Qaïda pour le Maghreb islamique (Aqmi), Mokhtar Belmokhtar,  
impliqué dans le trafic transfrontalier, a si bien réussi dans le commerce 
des cigarettes de contrefaçon, qu’il a hérité du surnom de « M. Marl-
boro » par les autorités !

Selon ce rapport, les attentats parisiens de janvier et novembre  2015 
ont encore démontré l’attrait de la nouvelle génération des terroristes 
pour la contrefaçon. Les frères Kouachi vivaient de trafic de drogue 
mais également de contrefaçons.

Molenbeeck est un haut lieu de saisies de contrefaçons, alors que 
celles-ci sont un moyen connu de financement de Daech.

L’État Islamique, groupe terroriste désormais structuré comme une 
véritable multinationale, a choisi la contrebande et la contrefaçon de 
cigarettes pour se financer, à côté des nombreux autres modes de 
financement, au premier rang desquels se trouve le pétrole.

De nombreux français souhaitant rejoindre Daech en Syrie, ont  
recours à la contrefaçon pour financer leur départ.
Le rapport critique ensuite les sanctions trop légères de la contrefa-
çon, telle que prévue par les textes et a fortiori par les juges qui ne 
mesurent pas sa gravité, ne prononcent jamais de peines d’emprison-
nement fermes et se limitent à prononcer des peines d’amende sans 
rapport avec le profit réalisé.

La disparité des régimes au sein même de l’Europe permet égale-
ment aux contrefacteurs de choisir leur lieu de trafic dans les pays où 
les sanctions sont les plus faibles. On déplore toujours l’absence de  
parquet européen.

L’UNIFAB démontre ensuite que la contrefaçon reste une activité très 
lucrative même dans l’hypothèse où une partie de la marchandise 
serait arrêtée en douane. Elle cite quelques chiffres chocs. 

Ainsi « on peut observer que si un kilo d’héroïne rapporte environ un  
profit de 200 %, un kilo de principe actif de Viagra permet d’espérer 
près de 2 000 % de profit. »

Elle décrit un système très efficace de fabrication et de réimportation 
via une zone de libre échange pour éviter les taxes. Elle rappelle le rôle 
croissant du réseau internet dans le trafic de contrefaçons, organisé en 
amont via l’internet souterrain, (« deepnet ») connu pour son anonymat 
et l’intraçabilité des paiements.

Une partie de l’argent provenant de la contrefaçon est envoyée par 
les sympathisants, en espèces ou sous forme de dons de charité via  
certaines mosquées, imams ou organismes islamiques à but non  
lucratif ou , dans les zones de guerre, par les organisations terroristes 
ou djihadistes sous couvert d’aide humanitaire ou d’actions caritatives.
Le rapport décrit enfin les schémas financiers par lesquels les terro-
ristes, en empruntant auprès d’organismes financiers de crédit à la 
consommation, réinvestissent parfois l’argent prêtée dans l’acquisition 
de contrefaçons.

Les transactions d’achat sur le net se font via un système de monnaie 
virtuelle, les « bitcoins », garantissant l’anonymat de l’acheteur et du 
vendeur. Le rapport explique enfin le fonctionnement du « Hawala », 
sorte de réseau d’agents qui transfère rapidement des fonds sur une 
longue distance, souvent d’un pays à l’autre, sans passer par le sys-
tème bancaire traditionnel et sans transmission directe de moyens de 
paiement, de façon totalement anonyme.

L’UNIFAB regrette notamment l’absence d’harmonisation entre les lé-
gislations européennes et internationales, le manque de coopération, 
l’absence de sanctions réellement dissuasives, et le peu de sensibilisa-
tion des acteurs et de l’opinion.
Nul doute qu’à travers ce rapport l’UNIFAB contribue à en tout cas, 
cette sensibilisation !     ➤ Pour en savoir plus suivre ce lien
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