
L
esmarques renommées,depar lanotoriétédont elles
bénéficient auprès d’un public plus large que leur
clientèle habituelle, disposent d’une protection ren-
forcée. Il est dès lors dérogé au principe de spécialité

qui implique que le titulaire de lamarquedispose d’undroit
sur cettemarquepour les seuls produits ou services désignés
dans l’enregistrement1.Cetteprotectionrenforcéedesmarques
renommées intègre en réalité dans le droit des marques la
notion deparasitisme,puisque les dispositions relatives aux
marques de renommée visent à sanctionner un comporte-

juridique)
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L’existence d’une marque
postérieure à une marque
renommée peut commencer
une œuvre de dilution de la
distinctivité de la première
marque. Cas d’école avec
une jurisprudence sur Intel,
qui constitue une menace
pour l’étendue de la protection
des marques de renommée.
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Protection
Marques renommées

?

La protection des marques

renommées intègre la notion

de parasitisme, y compris pour

des produits ou services qui

ne sont pas similaires aux leurs.

ment consistant à adopter à titre demarque un signe repro-
duisant ou imitant unemarque antérieure renommée,mais
pour des produits ou services non similaires à ceux désignés
sous lamarque renommée (voir l’article L. 713-5 duCodede la
propriété intellectuelle2).
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Le cas Intel
L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle avait
été intégré dans la loi française à la suite de la directive
89/104/CEEduConseil du 21 décembre 1988,rapprochant les
législations des Étatsmembres sur lesmarques3.Très récem-
ment, la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) a eu l’occasionde seprononcer sur l’étenduede la pro-
tection des marques renommées, à la suite d’une question
préjudicielle posée par la Court of Appeal (England &Wales,
civil division)4. Cette question préjudicielle s’insère dans un
litige opposant d’une part la société Intel Corporation Inc.,
titulaire de la marque renommée “Intel”, enregistrée au
Royaume-Unipourdésigner essentiellement des ordinateurs
et produits ou services informatiques, et d’autre part la so-
ciété CPMUnitedKingdomLtd., titulaire de lamarque“Intel-
mark”, enregistrée au Royaume-Uni pour des services de
mercatique et de télémercatique. La marque contestée “In-
telmark” inclut lamarque renommée“Intel”mais nedésigne
pas lesmêmes services et n’est pas déposée dans une classe

identique. La société Intel Corporation a introduit devant le
United KingdomTradeMark Registry une demande d’annu-
lation de l’enregistrement de la marque “Intelmark”, en fai-
sant valoir que “l’usage de cette marque tirerait indûment
profit du caractère distinctif oude la renomméede samarque
antérieure Intel ou lui porterait préjudice”.

La société Intel Corporation craignait en effet que,pour unpu-
blicquia toujoursassocié lamarque Intelà l’informatique,l’ar-
rivée d’une marque Intelmark entraine une dilution du
caractèredistinctifde lamarqueIntel.Lademandedelasociété
IntelCorporationayantétérejetéepar leUnitedKingdomTrade
Mark Registry,puis par laHighCourt of Justice,elle a fait appel
de ce jugement devant la Court of Appeal. L’argumentation de

(juridique
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1 - Article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle.
2 - “La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une 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 imitation constitue une
exploitation injustifiée de cette dernière.”
3 - La directive 89/104/CEE a été remplacée dans une version codifiée par la directive
2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.
4 - CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd.
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la société IntelCorporationest fondéesur lesarticles 4,§ 4,
a)5 et 5, § 26 de la directive 89/104/CEE qui visent selon elle à
protéger unemarque renommée contre le risque de dilution,
ainsiquesurunarrêtde laCJCErendudansuneaffaireAdidas7,
dans laquelle la Cour avait estimé que la protection conférée
auxmarquesderenommée“n’est pas subordonnéeà la consta-
tation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée
et lesigne(postérieur)qu’il existe,dans l’espritdupublicconcerné,
un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de
similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet
que lepublic concernéétablitun lienentre le signeet lamarque”.

La juridictionderenvois’interrogesur lesconditionset l’étendue
de la protection conférée par les dispositions précitées de la
directiveauxmarquesde renommée,compte tenudufait que :
• il est indéniable en l’espèce que lamarque Intel est unmot
inventé et fantaisiste pourdésigner desproduits et services
informatiques,

• il s’agit en outre d’unemarque unique,puisque cemot n’a
pas été utilisé par qui que ce soit pour désigner quelque
produit ou service que ce soit, en dehors de ceux du titu-
laire de lamarque,

• par ailleurs les produits ou services désignés par les deux
marques en présence ne sont pas similaires,

• l’usage de lamarque Intelmark n’est pas susceptible d’évo-
quer un lien commercial avec Intel Corporation.

Etendue de la protection
La CJCE a donc reçu pourmission de déterminer l’étendue de
la protection conférée par la directive auxmarques de renom-
méeetdepréciser lanotionde lienentre lesmarquesenques-
tion.S’agissantdel’existencedulienentre lamarqueantérieure
renommée et la marque postérieure dont l’annulation est
demandée, laCJCE estimequ’elle doit être appréciéede façon
globale “en tenant compte de tous les facteurs pertinents du
casd’espèce”,telsque :ledegrédesimilitudeentre lesmarques
en conflit, le degré de proximité des produits et services en
question,ainsi que lepublic pertinent concerné, l’intensitéde
la renommée de la marque antérieure, le degré du caractère
distinctif de la marque antérieure, l’existence d’un risque de
confusion dans l’esprit du public.

Si,auvude l’ensembledeséléments factuelspertinents,un lien
peutêtreétablientre lesmarquesencause,iln’enrésulterapas
pour autant que le titulaire de la marque antérieure verra sa
position triompher. En effet, il convient également que le titu-
laire de lamarque renomméemenacée démontre que l’usage

de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du
caractèredistinctifoudelarenomméedelamarqueantérieure,
ou leur porte ou leur porterait préjudice. Il s’agit là d’une exi-
gence figurant dans l’article 4, § 4, a) précité. Néanmoins, la
CJCE,danssonarrêtdu27 novembre2008,interprètecetteexi-
gencedefaçonextrêmement rigoureuse,puisqu’elleexige“que
soitdémontrésunemodificationducomportementéconomique
du consommateurmoyen des produits ou des services pour les-
quels lamarqueantérieure est enregistrée,consécutiveà l’usage
de lamarque postérieure,ouun risque sérieux qu’une tellemo-
dification se produise dans le futur”. Concrètement, dans le cas
soumis à la CJCE, il appartient à la société Intel Corporation de
démontrerque,dufaitde l’usagedelamarque“Intelmark”pour
desproduitsquisont trèséloignésdel’informatique,leconsom-
mateur habituel de produits et services informatiques com-
mercialisés sous la marque“Intel” s’en détournerait. Une telle
preuvesembleextrêmementdifficileàapporter,voire impossi-
ble. Dansun cas commecelui-ci, le consommateur deproduits
ou services Intel ne va vraisemblablement pas se détourner de
ces biens et services du fait de l’existencede services demerca-
tique“Intelmark”.Enrevanche,l’existencedecettemarquepos-
térieure va très probablement commencer une œuvre de
dilutiondeladistinctivitéde lamarque“Intel”,cequientraînera
à terme un affaiblissement considérable de sa renommée et
donc de sa protection. Cette jurisprudence constitue bien une
menace pour l’étendue de la protection des marques de re-
nommée. Il reste à savoir si l’analyse de la CJCE sera reprise par
les juridictionsdesÉtatsmembresde façonaussi rigoureuse.■
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5 - § 4,a) (dans sa version issue de la directive 89/104/CEE,version quasi identique à celle
issue de la codification de 2008) : “4. Un État membre peut en outre prévoir qu’une
marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être
déclarée nulle lorsque et dans lamesure où :a) lamarque est identique ou similaire à
unemarquenationale antérieureau sensduparagraphe 2 et si elle est destinéeàêtre
enregistréeouaétéenregistréepourdesproduits oudes servicesquine sont pas simi-
laires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque
antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la
marquepostérieure sans justemotif tirerait indûmentprofit ducaractèredistinctif ou
de la renommée de lamarque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice”.
6 - Article 5, § 2 (dans sa version issue de la directive 89/104/CEE, version quasi iden-
tique à celle issue de la codification de 2008) : “Tout État membre peut également
prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou simi-
laire à lamarque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux
pour lesquels lamarque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans
l’État membre 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.”
7 -CJCE,23oct.2003,aff.C-408/01,Adidas-SalomonAGetAdidasBeneluxBV/Fitnessworld
Trading Ltd.

La CJCE a reçu pour mission de

déterminer l’étendue de la protection

des marques de renommée.
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