COMM. LK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 mai 2008

Sursis & statuer et renvoi devant
la Cour de justice des
Communautés européennes
Mme FAVRE, président
Arrét n° 609 FS-0
Pourvor n® P 06-20.230

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu I'arrét suivant -

Statuant sur ie pourvoi formé par

1% la société Google France, dont le siége est 38 avenue de
I'Opéra, 75002 PARIS,

2° la société Google INC, dont le sigge est 2400 Bayshore
parkway mountain view, 84043 Californie (Etats-Unis),

contre l'arrét rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Paris (4e chambre
civile), dans le litige les apposant & la société Louis Vuitton Malletier, dont
le siege est 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris,

défenderesse 4 la cassation :
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Les demanderesses invoguent, a I'appui de leur pourvoi, les
six moyens de cassation anpexés au présent arrét

Vu la communication faite au procureur générat

LA COUR, composée canformément a l'article L. 131-8-1 duy
code de I'organisation judiciaire, en 'audience publique du 8 avril 2008, ou
etaient présents . Mme Favre, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mmes Tric, Betch,
MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Levon-Guérin, conseillers,
Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton,
Salomon, Mme Maitrepierre, M. Gadrat, conseillers référendaires, M. Jobard,
avocat genéral, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller
référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des
societes Coogle France et Google INC, de la SCP Thomas-Raquin et
Bénabent, avocat de |a société Louis Vuitton Malletier, les conclusions de
M. Jobard, avocat genéral, a la suite desquelles le président a demandé aux
avocats s'ils souhaitaient présenter des abservations complémentaires, et
apres en avoir délibéré conformément a la loi :

Attendu, selon l'arrét attaqué, que les sociétés Google Inc et
Google France proposent aux annonceurs un service dénommeé Adwords
leur permettant, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaitre
de maniére privilégiee, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées
de leur site en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de
concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requéte adressée par
un intermaute au moteur de recherche ; que ces sociétés proposent &
I'opérateur, pour améliorer le choix des mots clés, d'avoir recours a un
geénérateur de mofs clés ; que la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des
marques frangaises Louis Vuitton n® 1 627 892, désignant I'ensemble des
services des classes 1 242, | et V n° 1 840178, désignant 'ensemble des
produits et services des classes 1 & 41, et de la marque communautaire
Vuitton n® 1 515 212, désignant tous les produits et services des classes 14,
18, 25 et 38, a fait constater que, lors de Yutilisation du moteur de recherche
Google, 1a saisie des termes constituant ses marques faisait apparalitre sur
la partie droite, en téte de liste des résultats de la recherche, des annonces
pour des sites proposant paur certains des produits contrefaisants ; qu'elle
a assigné les sociétés Google France et Google inc afin de voir constater
qu'elles avaient commis des actes de contrefagon de ses marques
frangaises et communautaire, de concurrence déloyale, porté atteinte a son
enseigne et son nom de domaine, et commis des actes de publicité

tfrompeuse |
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Sur les deuxiéme ef troisieme maoven, réunis -

Vu larticle 234 du traité instituant la Communaute
européenne ;

Attendu qu'aprés avoir constaté, d'une part, que le générateur
de mot cle faisait usage, reproduisait et imitait les termes Louis Vuitton,
Vuitton et LV, qu'il permettait d'associer aux mots imitation, replique, copie,
d'autre part que lorsque ['on faisait des recherches a partir des marques de
ia socieété Vuitton, apparaissaient dans la colonne de droite, sous la rubrique
liens commerciaux, des sites proposant des contrefagons, les juges du fond
ont retenu que les societés Google avaient commis des actes de
contrefagon de marque ;

Aftendu qu'est posée la question de savoir quelle est Ja
responsabilite du prestataire, qui propose un service de référencement
payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus, et notamment s'il fait un
usage de la marque que son titulaire est habilité a interdire, sur le
fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la premiere Directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les legislations
des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du
Reglement (CE) n® 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque
communautaire ;

Aftendu que si, dans un tel service, le mot clé est choisi par
l'opérateur, le prestataire met & la disposition de ce dernier I'outil appeié
“‘generateur de mots clés”, destiné 3 améliorer la pertinence de ses choix,
au regard de I'activité qu'il développe sur son site ; qu'il organise par le
contrat de referencement laffichage privilégié des coordonnées du site,
sous la rubrique “liens commerciaux”, grace au lien créé a partir du mot ¢lé :

Attendu qu'tl est constant que le prestataire de service de
référencement ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant fa
marque pour désigner ses propres produits et services

Aftendu gue la Courde justice des Communautés européennes
a jugé dans l'arrét Adam Opel ( 25 janvier 2007, C-48/05, point 29) que
linterprétation selon laquelle les produits et services visés a larticle 5,
paragraphe 1, sous a) de la directive sont ceux commercialisés ou fournis
par le tiers, découle du libellé méme de celte disposition, en particulier des
termes "usage pour des produits ou des services’, et que l'interprétation
contraire aboutirait a ce que les termes "prodults et services" employés a
larficle 3, paragraphe 1, sous a) de la directive désignent le cas échéant les
produits ou ies services du tituiaire de la marque, alors méme que les
termes “produit” et "service” figurant dans l'article 6 paragraphe 1, sous b)
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tes mémes termes de _fag.on dlfferente seion qu ‘iis ﬁ_g_urent al artlcie 5 ou-3
Particle 6 ; que la question de savoir si les produits et services pouvaient
étre ceux d'un autre tiers n'a cependant pas été posée

Attendu que la Cour dé justice a par ailleurs décidé (affaire
Céline, 11 septembre 2007, C-17/06, points 23 et 36) que méme en
I'absence d'apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au
sens de Jam‘clé 5‘ paragfaphe 1, lorsque& e tiers uﬁiise Eé’dit'signe de telle

les services fournis par le tiers, et que I'usage par un tiers qui n'y a pas éte
autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une
enseigne identique 3 une margue antérigure dans le cadre d'une activité de
commercialisation de produils identiques a ceux pour lesquels la marque a
été enregistrée, constitue un usage que le tifulaire de la dite marque est
habliité & interdire conformément & 'article 5 paragraphe 1, sous a) de la
directive, s'll s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est
sugceptible de porter atteinte-aux fonctions de ia marque | gu'en {'espece
cependant le signe n'est pas utilisé a titre de dénomination sociale, de nom

Attendu qu'il existe une difficutté sérieuse quant au point de
savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur
internet tel que celui décrit ci-dessus fait un usage de la marque gue son
tituflaire est habilité & interdire sur fe fondement des articles §, paragraphe 1,
sous a) et b)-de |a directive et 9, paragraphe 4, sous a) 6t b) du réglement ;

Attendu Que la questicn quE se pose dans des termes

regles relatlves aux dm:ts conféres par la marque et qu il deﬁmt ainsi les
droits dont jouissent les titulaires de marques dans Ja Communauté {arméts
Zmo Davudoﬁ’ et Lev Strauss 20 navembre 2001, C 414/99 a C416f99 pomtz

d éwter que (a protection accordee au t;tula:re de fa marque nationale et de
la marque cammunauta:fe varie dun Etat a Iautre i convient que saoit

ncmoﬂ d‘«usage» y ﬁgurant qu il conv:ent donc de sals;r Ia Caur de ;ustnce
d'une question préjudicielle ;

Attendu que les juges dufond ont par ailleurs constaté que les
marques de la sociétée Vuitton étaient renommées, cé qui n'est pas
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contesté | qu'il convient donc d'interroger fa Cour sur la question de savoir
si l'usage que le prestataire de services de reférencement fait des marques
cansﬁtue ‘au sens de &'ae‘tic:ie 5 paragraphe 2, de la directive et 'd'e

Ia marque est habmte a mterdvre

Attenidu que, dans I'hypothése ou un tel usage ne constituerait
pas un usage susceptble d'etre interdit par Je titulaire de la marque, en
application de la directive ou du réglement, il convient de rechercher &
quelles conditions la responsabilité du prestataire de service de
référéncement peut étre engageée ; qué les sociétés Google revendiguent le
hénéfice des dispositions de la Directive 2000/31/CE du 8 yn 2000, et
soutiennent qu'elies fournissent un service de fa société de l'information
consnstant a stocker des snformatrons fourmes par le destmatazre du semce

deciench_ent r afﬁchage qu |I conwent egaleme_nt_d mterrogeria Cour surce
point ;

PAR CES MOTIFS .

Renvoie a la Cour de justice des Communautés européennes
aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°) Les articles §, paragraphe 1, sous a) et b) dela premiére
Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 deécembre 1988, rapprochant les
iggisiations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a)
et b) du Reglement (CE} n® 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, surla
margue communautaire doivent-ifls étre interprétés en ce sens que le
prestataire de service de référencement payant qui met a la disposition des
annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposees,
et organise par le .contrat de référencement la création et affichage
privilégié, a partir de ces molts clefs, de liens promotionnels vers des sites
sur 195quels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces

2°) Dans I'hypothése ol les margues sont des marques
renommees, le titulaire pourrait-il s'opposer a un tel usage, sur le fondement
de T'article 5, paragraphe 2, de |a directive, et de l'article 9, paragraphe 1,
sous ¢)-du réglement ?

3“) Dans ¥ hypothése Qﬂ un te! usage ne constituerait pas un
de la dlrecuve et du régiement ie prestatalre de servtce de referencement

payant peut-il étre cansidéré comme Tournissant un service de 1a société de
finformation consistant a stocker des informations. fournies. par un
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8 juin:2000, de sorte que sa responsabilité:ne pourrait étre recherchée avant
qu'il-ait été informé par le titulaire de marque de Fusage illicite du signe par
"annonceur #

Sursoit a statuer sur le pourvoi jusqu'a ce que la Cour de
Justice des Communautés se soit prononcee ,

Réserve les dépens

comprenant notamment (e texte de la décision attaquée, seront transmis par
le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour
de justice des Communautés europeennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

commerciale, financiere et ecﬁmmiique, et prononcé par le présidenten son
audience publique du vingt mai deux mille huit.
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