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services identiques ou similaires — Usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous 
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3.        Rapprochement des législations — Publicité trompeuse et publicité comparative — Directive 
84/450 — Publicité comparative 

(Directive du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, g) et h)) 

1.        L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce 
sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la 
marque, au sens de cette disposition, 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-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque 
renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci 
tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du 
pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans 
compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et 
entretenir l'image de celle-ci. 

(cf. point 50, disp. 1) 

2.        L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être 
interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage 
par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité 
énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse 



et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, d'un signe identique à cette 
marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été 
enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction 
essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition 
que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de 
la marque. 

En effet, selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/104, la marque 
enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), 
de cette directive, ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son 
consentement, de faire 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. 

Le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin 
de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de 
cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière 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. Parmi ces fonctions 
figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs 
la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme 
notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de 
communication, d'investissement ou de publicité. 

(cf. points 57-58, 65, disp. 2) 

3.        L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de 
publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens 
qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, 
que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque 
notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», 
au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). 

En effet, l'objet spécifique de la condition posée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la 
directive 84/450 consiste à interdire à l'annonceur de faire apparaître, dans la publicité 
comparative, le fait que le produit ou le service qu'il commercialise constitue une imitation ou une 
reproduction du produit ou du service de marque. À cet égard, ne sont pas seulement interdits les 
messages publicitaires renvoyant explicitement à l'idée d'imitation ou de reproduction, mais 
également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de 
l’espèce, sont aptes à transmettre implicitement cette idée au public destinataire. 

Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si le message publicitaire signale qu'il s’agit 
d'une imitation du produit portant une marque protégée dans son ensemble ou seulement de 
l'imitation d'une caractéristique essentielle de celui-ci. 

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 au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g). 

(cf. points 75-76, 79-80, disp. 3) 

 

 

 

 

 



 
 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 

18 juin 2009 (*) 

«Directive 89/104/CEE – Marques – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Usage dans une publicité 
comparative – Droit de faire interdire cet usage – Profit indûment tiré de la renommée – Atteinte 

aux fonctions de la marque – Directive 84/450/CEE – Publicité comparative – Article 3 bis, 
paragraphe 1, sous g) et h) – Conditions de licéité de la publicité comparative – Profit indûment tiré 

de la notoriété attachée à une marque – Présentation d’un bien comme une imitation ou une 
reproduction» 

Dans l’affaire C-487/07, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 22 octobre 
2007, parvenue à la Cour le 5 novembre 2007, dans la procédure 

L’Oréal SA, 

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, 

Laboratoire Garnier & Cie 

contre 

Bellure NV, 

Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetic & Perfumery 
Sales», 

Starion International Ltd, 

LA COUR (première chambre), 

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg 
Barthet et E. Levits, juges, 

avocat général: M. P. Mengozzi, 

greffier: Mme R. Şereş, administrateur, 

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2008, 

considérant les observations présentées: 

–        pour L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie, par MM. H. 
Carr et D. Anderson, QC, ainsi que par Mme J. Reid, barrister, mandatés par Baker & McKenzie 
LLP, 

–        pour Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd, par M. R. Wyand, QC, ainsi que par 
MM. H. Porter et T. Moody-Stuart, solicitors, 

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, puis par M. L. Seeboruth, en qualité 
d’agents, assistés de M. S. Malynicz, barrister, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0487:FR:HTML#Footnote*


–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A.-L. During et B. 
Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, 

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent, 

–        pour le gouvernement polonais, par Mmes A. Rutkowska et K. Rokicka, en qualité d’agents, 

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme I. Vieira da Silva, en qualité 
d’agents, 

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité 
d’agents, 

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009, 

rend le présent 

Arrêt 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de 
la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations 
des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ainsi que de l’article 3 bis, paragraphe 
1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité 
trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 
97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la 
«directive 84/450»). 

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par L’Oréal SA, Lancôme 
parfums et beauté & Cie SNC ainsi que par Laboratoire Garnier & Cie (ci-après, ensemble, 
«L’Oréal e.a.») à l’encontre de Bellure NV (ci-après «Bellure»), Malaika Investments Ltd, agissant 
sous le nom commercial «Honey pot cosmetics & Perfumery Sales» (ci-après «Malaika»), et 
Starion International Ltd (ci-après «Starion»), aux fins de voir condamner ces dernières pour 
contrefaçon de marques. 

 Le cadre juridique 

 La réglementation communautaire 

3        La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 
L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le litige au principal demeure 
régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104. 

4        Le dixième considérant de la directive 89/104 est libellé comme suit: 

«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; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en 



particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la 
présente directive ne porte pas préjudice». 

5        L’article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose: 

«1.      La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à 
interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires: 

a)      d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour 
lesquels celle-ci est enregistrée; 

b)      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. 

2.      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 
similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour 
lesquels la marque 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. 

3.      Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être 
interdit: 

[…] 

b)      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; 

[…] 

d)      d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. 

[…]» 

6        L’article 6 de ladite directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», prévoit, à son 
paragraphe 1: 

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la 
vie des affaires, 

[…] 

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; 

[...]» 

7        Les dispositions concernant la publicité comparative ont été introduites dans la directive 84/450, 
dans sa version d’origine, par la directive 97/55. 

8        Les deuxième, septième, neuvième, onzième, treizième à quinzième et dix-neuvième 
considérants de la directive 97/55 sont libellés comme suit: 



«(2)  considérant que, avec l’achèvement du marché intérieur, la variété de l’offre s’élargira de plus en 
plus; qu’étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au 
maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des 
débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions 
essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et 
les conditions de l’utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être 
harmonisées; que, si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de 
manière objective les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative 
peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l’intérêt des 
consommateurs; 

[…] 

(7)       considérant qu’il convient d’établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est 
considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les 
pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de 
concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des 
consommateurs; que ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de 
comparaison objective des caractéristiques des biens et des services; 

[…] 

(9)       considérant qu’il convient, pour éviter que la publicité comparative ne soit utilisée de manière 
anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons entre des biens et des 
services concurrents répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 

[…] 

(11)  considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées 
dans leur intégralité; […] 

[...] 

(13)      considérant que l’article 5 de la [...] directive 89/104 […] confère au titulaire d’une marque 
enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d’interdire à tout tiers 
d’utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des 
produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d’autres produits; 

(14)      considérant, toutefois, qu’il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative 
effective, d’identifier les produits ou services d’un concurrent en faisant référence à une marque 
dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial; 

(15)  considérant qu’une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d’autres signes distinctifs 
d’autrui n’enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions 
établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre 
les différences objectivement en relief; 

[…] 

(19)  considérant qu’une comparaison qui présente des biens ou des services comme une imitation ou 
une reproduction de biens ou de services revêtus d’une marque ou d’un nom commercial protégés 
ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions de licéité de la publicité 
comparative». 

9        Selon son article 1er, la directive 84/450 a notamment pour objet d’établir les conditions dans 
lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite. 



10      L’article 2, point 1, de cette directive définit comme publicité «toute forme de communication faite 
dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de 
promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les 
obligations». Selon le point 2 bis de ce même article, on entend par publicité comparative «toute 
publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services 
offerts par un concurrent». 

11      L’article 3 bis, paragraphe 1, de ladite directive dispose: 

«Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les 
conditions suivantes sont satisfaites: 

a)       elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 2 point 2, de l’article 3 et de l’article 7 paragraphe 1; 

[…] 

d)      elle n’engendre pas de confusion sur le marché 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; 

e)      elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes 
distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent; 

[…] 

g)      elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à 
d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents; 

h)      elle ne présente pas 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.» 

 La réglementation nationale 

12      Les dispositions de la directive 89/104 ont été transposées en droit national par la loi de 1994 sur 
les marques (Trade Marks Act 1994). La transposition de l’article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, 
de la directive 89/104 a été assurée à l’article 10, paragraphes 1 et 3, de cette loi. 

13      Les dispositions de l’article 3 bis de la directive 84/450 ont été transposées en droit national par 
les règlements de 2000 sur le contrôle de la publicité trompeuse [Control of Misleading 
Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], qui ont introduit un nouvel article 4 
A dans les règlements de 1988 sur le contrôle de la publicité trompeuse [Control of Misleading 
Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)]. 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles 

14      L’Oréal e.a. sont membres du groupe L’Oréal, qui fabrique et commercialise des parfums fins. Au 
Royaume-Uni, elles sont titulaires des marques renommées suivantes, enregistrées pour des 
parfums et autres produits parfumés: 

–        les marques se rapportant au parfum Trésor: 

–        la marque verbale Trésor (ci-après la «marque verbale Trésor»), 

–        la marque verbale et figurative constituée d’une représentation du flacon de parfum Trésor, vu de 
face et de côté, flacon sur lequel figure notamment le mot «Trésor» (ci-après la «marque flacon de 
Trésor»), 



–        la marque verbale et figurative constituée d’une représentation de l’emballage dans lequel ce 
flacon est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le nom Trésor (ci-
après la «marque emballage de Trésor»); 

–        les marques se rapportant au parfum Miracle: 

–        la marque verbale Miracle (ci-après la «marque verbale Miracle»), 

–        la marque verbale et figurative constituée d’une représentation du flacon de parfum Miracle, vu de 
face, flacon sur lequel figure notamment le mot «Miracle» (ci-après la «marque flacon de 
Miracle»), 

–        la marque verbale et figurative constituée d’une représentation de l’emballage dans lequel le 
flacon de parfum Miracle est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le 
mot «Miracle» (ci-après la «marque emballage de Miracle»); 

–        la marque verbale Anaïs-Anaïs; 

–        les marques se rapportant au parfum Noa: 

–        la marque verbale Noa Noa, ainsi que 

–        les marques verbales et figuratives constituées du mot «Noa» écrit de façon stylisée. 

15      Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de parfums fins de la gamme 
«Creation Lamis». Starion commercialise également des imitations de parfums fins des gammes 
«Dorall» et «Stitch». 

16      Les gammes «Creation Lamis» et «Dorall» sont produites par Bellure. 

17      La gamme «Creation Lamis» comprend, notamment, le parfum La Valeur, qui est une imitation du 
parfum Trésor, et dont le flacon et l’emballage présentent une ressemblance générale avec ceux 
de ce dernier. Elle comprend également le parfum Pink Wonder, qui est une imitation du parfum 
Miracle, et dont le flacon et l’emballage présentent une ressemblance générale avec ceux de ce 
dernier. 

18      Dans l’un et l’autre cas, il est constant que la ressemblance n’est pas de nature à tromper les 
professionnels ou le public. 

19      La gamme «Dorall» comprend notamment le parfum Coffret d’Or, qui est une imitation du parfum 
Trésor, et dont le flacon et l’emballage présentent une légère ressemblance avec ceux de ce 
dernier. 

20      Les emballages des parfums de la gamme «Stitch», d’apparence basique, ne présentent aucune 
ressemblance avec les flacons et les emballages des parfums commercialisés par L’Oréal e.a. 

21      Dans le cadre de la commercialisation des parfums des gammes «Creation Lamis», «Dorall» ainsi 
que «Stitch», Malaika et Starion utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, 
qui indiquent la marque verbale du parfum fin dont le parfum commercialisé est l’imitation (ci-après 
les «listes comparatives»). 

22      L’Oréal e.a. ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, 
une action en contrefaçon à l’encontre de Bellure, de Malaika et de Starion. 



23      L’Oréal e.a. ont fait valoir, d’une part, que l’utilisation des listes comparatives constituait une 
violation des droits qu’elles tirent de leurs marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, 
ainsi que de leurs marques verbales et figuratives Noa, violation prohibée par l’article 10, 
paragraphe 1, de la loi de 1994 sur les marques. 

24      Elles ont soutenu, d’autre part, que l’imitation des flacons et des emballages de leurs produits 
ainsi que la vente de parfums dans ces conditionnements constituaient une violation des droits 
qu’elles tirent de leurs marques verbales Trésor et Miracle ainsi que de leurs marques verbales et 
figuratives flacon de Trésor, emballage de Trésor, flacon de Miracle et emballage de Miracle, 
prohibée par l’article 10, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques. 

25      Par jugement du 4 octobre 2006, la High Court a fait droit au recours en tant qu’il était fondé sur 
l’article 10, paragraphe 1, de la loi de 1994 sur les marques. En revanche, elle n’a fait droit au 
recours, en tant qu’il était fondé sur l’article 10, paragraphe 3, de cette loi, qu’en ce qui concerne 
les marques emballage de Trésor et flacon de Miracle. 

26      Tant Malaika et Starion que L’Oréal e.a. ont formé un recours contre ce jugement devant la Court 
of Appeal (England & Wales) (Civil Division). 

27      S’agissant de l’utilisation des listes comparatives mentionnant les marques verbales dont sont 
titulaires L’Oréal e.a., listes dont ces dernières considèrent qu’elles constituent des publicités 
comparatives au sens de la directive 84/450, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de 
savoir si l’usage de la marque d’un concurrent, dans le cadre de telles listes, est susceptible d’être 
interdit en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104. 

28      Si tel était le cas, ladite juridiction se demande si un tel usage pourrait néanmoins être autorisé en 
vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104. Considérant, à cet égard, que 
l’usage de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative satisfait aux dispositions de 
l’article 6 de la directive 89/104 si ladite publicité respecte l’article 3 bis de la directive 84/450, elle 
estime qu’une interprétation de cette dernière disposition lui est nécessaire pour statuer sur 
l’affaire au principal. 

29      S’agissant de l’utilisation d’emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins 
commercialisés par L’Oréal e.a., la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion de «profit indu» au 
sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. 

30      C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de 
surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes: 

«1)       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 l’odeur) de produits ou de services qu’il commercialise avec les caractéristiques (et en 
particulier l’odeur) 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? 

2)       Lorsqu’un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait 
usage d’une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son 
propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que: 

a)       cela ne crée aucun risque de confusion d’aucune sorte; 

b)       cela n’affecte pas la vente des produits sous la marque enregistrée notoirement connue; 



c)       cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer 
la provenance, ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en ternissant son image, par 
dilution ou d’une quelconque autre manière; 

d)       cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit du commerçant, 

l’usage concerné relève-t-il de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104? 

3)       Aux fins de l’article 3 bis, sous g), de la [directive 84/450], quel est le sens de l’expression ‘tire […] 
indûment profit de’ et, en particulier, lorsqu’un commerçant, dans une liste comparative, compare 
son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela 
indûment profit de la notoriété attachée à cette marque? 

4)       Aux fins de l’article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l’expression ‘présente 
[…] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction’ et, en particulier, cette 
expression concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une 
partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique 
essentielle (l’odeur) similaire à celle d’un produit notoirement connu protégé par une marque? 

5)       Lorsqu’un commerçant fait usage d’un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d’une 
renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de 
telle manière que: 

a)       la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance n’est ni 
altérée ni menacée; 

b)       il n’y a pas de ternissement, ni de confusion concernant la marque enregistrée ou sa renommée, 
ni de risque que cela se produise; 

c)       cela n’affecte pas les ventes du titulaire de la marque; 

d)       le titulaire de la marque n’est privé d’aucun des bénéfices liés à la promotion, à la préservation ou 
au développement de sa marque; 

e)       le commerçant tire toutefois un avantage commercial de l’usage de son signe en raison de sa 
similitude avec la marque enregistrée, 

l’usage concerné revient-il à tirer ‘indûment profit’ de la notoriété attachée à la marque enregistrée 
au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la [directive 89/104]?» 

 Sur les questions préjudicielles 

31      Ainsi qu’il a été précisé par la juridiction de renvoi, les première à quatrième questions, portant sur 
l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et de l’article 3 bis, paragraphe 1, 
de la directive 84/450, sont relatives à l’usage par les défenderesses au principal dans des listes 
comparatives des marques verbales dont sont titulaires L’Oréal e.a., tandis que la cinquième 
question, relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, se rapporte à 
l’utilisation d’emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par 
L’Oréal e.a., qui sont protégés par des marques verbales et figuratives. Dans la mesure où cette 
dernière disposition est toutefois susceptible de s’appliquer également à l’usage desdites marques 
dans les listes comparatives en question, il convient de répondre d’abord à la cinquième question. 

 Sur la cinquième question 

32      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, 
paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’un tiers faisant usage d’un 
signe similaire à une marque renommée peut être réputé tirer indûment profit de la marque, au 



sens de cette disposition, lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de 
ses produits ou de ses services, sans toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou 
causer ou risquer de causer un préjudice à la marque ou au titulaire de celle-ci. 

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique et factuel est déterminé par la 
juridiction de renvoi, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause des 
appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2003, Neri, C-153/02, 
Rec. p. I-13555, points 34 et 35, ainsi que du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, non encore 
publié au Recueil, point 28). Dès lors, même si, ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements du 
Royaume-Uni et français, il pourrait sembler, de prime abord, peu probable que l’usage, par un 
tiers, d’un signe similaire à une marque pour commercialiser des produits imitant ceux pour 
lesquels cette marque a été enregistrée, avantage la commercialisation des produits du tiers sans, 
dans le même temps, nuire à l’image ou à la commercialisation des produits revêtus de ladite 
marque, la Cour est liée par cette hypothèse posée par la juridiction de renvoi. 

34      L’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 instaure, en faveur des marques renommées, une 
protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article 5. La condition 
spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d’un signe identique ou 
similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la 
renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 22 
juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 36; du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon 
et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 27, et du 10 avril 2008, adidas et adidas 
Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, point 40, ainsi que, s’agissant de l’article 4, paragraphe 4, sous 
a), de la directive 89/104, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, non encore 
publié au Recueil, point 26). 

35      Au demeurant, la Cour a précisé que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 s’applique 
également par rapport aux produits et aux services qui sont identiques ou similaires à ceux pour 
lesquels la marque est enregistrée (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, 
Rec. p. I-389, point 30; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, points 18 à 22, ainsi que 
adidas et adidas Benelux, précité, point 37). 

36      Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, lorsqu’elles se produisent, 
sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel 
le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un 
lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de 
similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu’il existe, dans l’esprit 
du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque 
renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la 
marque (voir arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 29 et 31, ainsi que adidas 
et adidas Benelux, point 41). 

37      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle 
seule, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 assure la protection en faveur des marques 
renommées (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 31 et 32). 

38      Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, 
deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit 
indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt 
Intel Corporation, précité, point 27). 

39      S’agissant du préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les 
termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que 
se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels 
elle est enregistrée, l’usage du signe identique ou similaire par le tiers entraînant une dispersion de 



l’identité de la marque et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la 
marque, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels 
elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, 
précité, point 29). 

40      En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les 
termes de «ternissement» ou de «dégradation», ce préjudice intervient lorsque les produits ou les 
services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis 
par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque 
d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le 
tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative 
sur l’image de la marque. 

41      Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la 
marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion 
s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du 
signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de 
la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe 
identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. 

42      Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 
89/104 soit applicable (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 28). 

43      Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque 
peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au 
caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. 

44      Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la 
renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de 
tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité 
de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les 
marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services 
concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la 
marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront 
importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la 
jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est 
important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère 
distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (voir, en ce sens, arrêt Intel 
Corporation, précité, points 67 à 69). 

45      Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d’une telle appréciation globale peut 
également être prise en considération, le cas échéant, l’existence d’un risque de dilution ou de 
ternissement de la marque. 

46      En l’occurrence, il est constant que Malaika et Starion font usage d’emballages et de flacons 
similaires aux marques renommées enregistrées par L’Oréal e.a. pour commercialiser des parfums 
qui constituent des imitations «bas de gamme» des parfums de luxe pour lesquels lesdites 
marques sont enregistrées et utilisées. 

47      À cet égard, la juridiction de renvoi a constaté un lien entre, d’une part, certains conditionnements 
utilisés par Malaika et Starion et, d’autre part, certaines marques se rapportant à des emballages 
et à des flacons dont sont titulaires L’Oréal e.a. En outre, il ressort de la décision de renvoi que ce 
lien confère un avantage commercial aux défenderesses au principal. Il ressort également de la 
décision de renvoi que la similitude entre lesdites marques et les produits commercialisés par 
Malaika et Starion a été délibérément recherchée afin de créer une association dans l’esprit du 



public entre les parfums fins et leurs imitations, dans le but de faciliter la commercialisation de ces 
dernières. 

48      Dans l’appréciation générale à laquelle la juridiction de renvoi devra se livrer pour déterminer si, 
dans ces conditions, l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée 
de la marque peut être constatée, il devra notamment être tenu compte du fait que l’usage des 
emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités a pour but de profiter, à des fins 
publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques sous lesquelles ces parfums 
sont commercialisés. 

49      À cet égard, il convient de préciser que, 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 
marque. 

50      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 5, 
paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit 
indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, 
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-ci. Le profit résultant 
de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers 
desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le 
sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du 
prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé 
par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. 

 Sur les première et deuxième questions 

51      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, paragraphe 1, sous a) ou 
b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée 
est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un signe 
identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite 
marque a été enregistrée, lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction 
essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou des services. Par sa 
deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble avec la première, ladite juridiction 
demande, en substance, si le titulaire d’une marque notoirement connue peut s’opposer à un tel 
usage, au titre du paragraphe 1, sous a), de cet article, lorsque cet usage n’est pas susceptible de 
porter atteinte à la marque ou à l’une des fonctions de cette dernière, mais joue néanmoins un rôle 
significatif dans la promotion des produits ou des services du tiers. 

52      À titre liminaire, il convient de relever que des listes comparatives, telles que celles en cause au 
principal, sont susceptibles d’être qualifiées de publicité comparative. En effet, constitue une 
publicité au sens de l’article 2, point 1, de la directive 84/450, toute forme de communication faite 
dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de 
promouvoir la fourniture de biens ou de services. Selon ledit article 2, point 2 bis, une telle publicité 
doit être qualifiée de comparative si elle identifie, explicitement ou implicitement, un concurrent ou 
des biens ou des services offerts par un concurrent. Eu égard à ces définitions particulièrement 
larges, la publicité comparative peut se présenter sous des formes très variées [voir, en ce sens, 
arrêts du 25 octobre 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec. p. I-7945, points 28 et 31; du 8 avril 
2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec. p. I-3095, point 35; du 19 avril 2007, De Landtsheer 
Emmanuel, C-381/05, Rec. p. I-3115, point 16, ainsi que du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), 
C-533/06, Rec. p. I-4231, point 42]. 



53      Au demeurant, la Cour a déjà jugé que l’utilisation par un annonceur, dans une publicité 
comparative, d’un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent aux fins d’identifier les 
produits ou les services offerts par ce dernier s’analyse comme un usage pour les produits ou les 
services mêmes de l’annonceur, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104. 
Un tel usage est donc susceptible d’être interdit, le cas échéant, en vertu de ces dispositions [voir 
arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 36 et 37]. 

54      La Cour a toutefois précisé que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire 
l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité 
énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d’un signe identique ou similaire à 
sa marque [voir arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 45 et 51]. 

55      Il convient également de relever qu’il est constant que Malaika et Starion ont utilisé, dans les listes 
comparatives de parfums, les marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, telles 
qu’enregistrées par L’Oréal e.a., et non des signes seulement similaires à ces marques. Par 
ailleurs, cet usage a été fait pour des produits identiques à ceux pour lesquels lesdites marques 
ont été enregistrées, à savoir des parfums. 

56      Un tel usage entre dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 
89/104, et non dans celui du même article 5, paragraphe 1, sous b). 

57      Selon l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/104, la marque enregistrée 
confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette 
directive, ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son 
consentement, de faire 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. 

58      La Cour a déjà eu l’occasion de constater que le droit exclusif prévu à l’article 5, paragraphe 1, 
sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger 
ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette 
dernière 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 (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, 
C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-
10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces 
fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux 
consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de 
celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou 
celles de communication, d’investissement ou de publicité. 

59      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 [voir, en ce sens, arrêts précités Davidoff, point 28, ainsi que O2 Holdings et O2 (UK), 
point 57]. En effet, en vertu du dixième considérant de la directive 89/104, la protection conférée 
par la marque enregistrée est 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. 

60      Il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt que le titulaire de la marque, sur la 
base de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, ne saurait s’opposer à l’usage 
d’un signe identique à la marque, si cet usage n’est susceptible de porter préjudice à aucune des 
fonctions de celle-ci (voir, également, arrêts précités Arsenal Football Club, point 54, et Adam 
Opel, point 22). 



61      Ainsi, la Cour a déjà jugé que certains usages à des fins purement descriptives sont exclus du 
champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 puisqu’ils ne portent atteinte 
à aucun des intérêts que cette disposition vise à protéger et ne relèvent donc pas de la notion 
d’usage au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, 
Rec. p. I-4187, point 16). 

62      À cet égard, il convient toutefois de préciser que la situation décrite dans l’affaire au principal est 
fondamentalement différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt Hölterhoff, précité, dans la mesure 
où l’usage des marques verbales dont sont titulaires L’Oréal e.a. dans les listes comparatives 
diffusées par Malaika et Starion poursuit non pas des fins purement descriptives, mais un but 
publicitaire. 

63      Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans une situation telle que celle au principal, 
l’usage qui est fait des marques dont sont titulaires L’Oréal e.a. est susceptible de porter atteinte à 
l’une des fonctions de ces marques, telles que notamment les fonctions de communication, 
d’investissement ou de publicité de ces dernières. 

64      Par ailleurs, dans la mesure où cette juridiction a constaté que lesdites marques jouissent d’une 
renommée, leur usage dans les listes comparatives est également susceptible d’être interdit en 
vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, dont l’applicabilité ne présuppose pas 
nécessairement, ainsi qu’il a été jugé au point 50 du présent arrêt, l’existence d’un risque de 
préjudice pour la marque ou son titulaire, pour autant que le tiers tire indûment profit de l’usage de 
cette dernière. 

65      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième 
questions que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce 
sens que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans 
une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 
3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d’un signe identique à cette marque pour des produits 
ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque 
cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est 
d’indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit 
susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque. 

 Sur les troisième et quatrième questions 

66      Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de 
renvoi demande, en substance, si l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doit être 
interprété en ce sens que, lorsqu’un annonceur indique, à l’aide d’une liste comparative et sans 
provoquer de confusion ni de tromperie, que son produit contient une caractéristique essentielle 
similaire à celle d’un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, dont le produit 
de l’annonceur constitue une imitation, cet annonceur tire indûment profit de la notoriété de ladite 
marque, au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous g), ou présente «un bien ou un service 
comme une imitation ou une reproduction» au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous h). 

67      L’article 3 bis de la directive 84/450 énumère, à son paragraphe 1, sous a) à h), des conditions 
cumulatives auxquelles une publicité comparative doit satisfaire afin de pouvoir être qualifiée de 
licite. 

68      Ces conditions visent une mise en balance des différents intérêts susceptibles d’être touchés par 
l’autorisation de la publicité comparative. Ainsi, il ressort d’une lecture combinée des deuxième, 
septième et neuvième considérants de la directive 97/55 que cet article 3 bis a pour objectif de 
stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services, dans l’intérêt des 
consommateurs, en permettant aux concurrents de mettre en évidence de manière objective les 
avantages des différents produits comparables et en interdisant, dans le même temps, des 



pratiques pouvant entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et 
avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. 

69      Il en résulte que les conditions énumérées audit article 3 bis, paragraphe 1, doivent être 
interprétées dans le sens le plus favorable afin de permettre les publicités comparant 
objectivement les caractéristiques de biens ou de services (voir, en ce sens, arrêt De Landtsheer 
Emmanuel, précité, point 35 et jurisprudence citée), tout en assurant que la publicité comparative 
ne soit pas utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale ou de manière à porter atteinte aux 
intérêts des consommateurs. 

70      En ce qui concerne, plus concrètement, l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une 
publicité comparative, l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 soumet une telle 
utilisation notamment à quatre conditions spécifiques, énoncées respectivement à cet article 3 bis, 
paragraphe 1, sous d), e), g) et h). Il est ainsi exigé que l’utilisation de la marque n’engendre ni 
risque de confusion, ni discrédit ou dénigrement de la marque, ne tire pas indûment profit de la 
notoriété attachée à celle-ci, ni ne présente un bien ou un service comme une imitation ou une 
reproduction du produit ou du service portant la marque. 

71      Ainsi qu’il résulte des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, ces conditions ont 
pour but de concilier, d’une part, l’intérêt du titulaire de la marque à bénéficier d’une protection de 
son droit exclusif et, d’autre part, l’intérêt des concurrents de ce titulaire ainsi que celui des 
consommateurs de disposer d’une publicité comparative effective qui mette objectivement en relief 
les différences existant entre les biens ou services proposés. 

72      Il en découle que 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 (voir, en ce sens, arrêt Pippig Augenoptik, précité, point 49). 

73      S’agissant, en premier lieu, de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450, en 
vertu duquel 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 convient de constater qu’il résulte clairement du libellé de cette disposition ainsi que du 
dix-neuvième considérant de la directive 97/55 que cette condition s’applique non seulement aux 
produits de contrefaçon, mais également à toute imitation et reproduction. 

74      En outre, il résulte d’une interprétation systématique de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la 
directive 84/450 que celui-ci ne présuppose ni l’existence d’un caractère trompeur de la publicité 
comparative, ni celle d’un risque de confusion. En effet, l’absence de tels caractère et risque 
constitue des conditions indépendantes de licéité de la publicité comparative, énoncées audit 
article 3 bis, paragraphe 1, sous a) et d). 

75      L’objet spécifique de la condition posée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 
84/450 consiste à interdire à l’annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait 
que le produit ou le service qu’il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du 
produit ou du service de marque. À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 84 
de ses conclusions, ne sont pas seulement interdits les messages publicitaires renvoyant 
explicitement à l’idée d’imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la 
présentation globale et du contexte économique de l’espèce, sont aptes à transmettre 
implicitement cette idée au public destinataire. 

76      Il est constant que les listes comparatives en cause au principal ont pour but et pour effet 
d’indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums commercialisés par Malaika et 
Starion sont censés constituer une imitation. Ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers 
parfums constituent des imitations des parfums commercialisés sous certaines marques dont sont 



titulaires L’Oréal e.a. et elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés par 
l’annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée, au sens de l’article 3 
bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 
88 de ses conclusions, est sans pertinence à cet égard la question de savoir si le message 
publicitaire signale qu’il s’agit d’une imitation du produit portant une marque protégée dans son 
ensemble ou seulement de l’imitation d’une caractéristique essentielle de celui-ci, telle que, en 
l’occurrence, l’odeur des produits en cause. 

77      En ce qui concerne, en second lieu, l’article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450, 
en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à 
une marque, il convient de relever que la notion de «profit indûment tiré» de cette notoriété, utilisée 
tant à ladite disposition qu’à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, doit, à la lumière des 
treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, recevoir, en principe, la même 
interprétation [voir, par analogie, arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, point 49]. 

78      Dans la mesure où il a été constaté au point 76 du présent arrêt que les listes comparatives 
utilisées par les défenderesses au principal présentent les parfums commercialisés par celles-ci 
comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque protégée au sens de 
l’article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450, il convient de comprendre la troisième 
question en ce sens qu’elle vise à savoir si, dans de telles conditions, le profit résultant de 
l’utilisation desdites listes est indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque protégée, au 
sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g). 

79      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. 

80      Dès lors, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 3 bis, 
paragraphe 1, de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne 
de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il 
commercialise constitue une imitation d’un produit portant une marque notoirement connue 
présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 
3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité 
comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette 
marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g). 

 Sur les dépens 

81      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant 
la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour 
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet 
d’un remboursement. 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: 

1)      L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 
1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété 
en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la 
renommée de la marque, au sens de cette disposition, 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-ci. Le profit résultant de l’usage par 
un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits 
caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le 



sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et 
du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort 
commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. 

2)      L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le 
titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une 
publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à 
l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la 
directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, d’un signe 
identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels 
ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter 
atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits 
ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte 
à l’une des autres fonctions de la marque. 

3)      L’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, 
doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou 
implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il commercialise constitue une 
imitation d’un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un 
service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 
1, sous h). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite 
doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette marque, au sens 
dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g). 

 


