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T.G.l. Nanterre (2° ch.), 13 octobre 2003

Note d’observations de Sophie Pirlot de Corbion’
Viaticum et Luteciel c. Google France

MARQUE - CARACT,ERE DISTINCTIF — CONTREFACON - MOTEUR DE
RECHERCHE — MOTS CLES - LIEN COMMERCIAL

En permettant que des annonces de concurrents directs des sociétés deman-
deresses s’affichent en lien commercial sur une premiére page de résultats lorsqu’un
internaute entrait une requéte correspondant & une des marques des deman-
deresses, la société Google France & commis des actes de contrefacon au sens de
I’article L 713-2 du code de propriété intellectuelle qui interdit, en I’absence d’auto-
risation de son propriétaire, I'usage d’une marque déposée pour des produits ou

services identiques & ceux désignés dans I’enregistrement desdites marques.

Faits et prétentions des parties

La société Viaticum exerce une activité
d'agence de voyages par le biais du réseau
Internet au moyen duquel elle propose la
vente de billets d'avions et de séjours touris-
tiques.

Elle dispose pour ce faire de deux noms
de domaine réservés depuis le 22 juin
1999, "bdv.fr" et "bdv.tm.fr" donnant acceés
au site Internet par lequel elle commercia-
lise ses produits.

Elle est titulaire de plusieurs marques
déposées & l'Institut national de la propriété
industrielle (ILN.PL.) telles que :

— la marque "La bourse des vols" dépo-
sée le 2 décembre 1994 et enregistrée sous
le n° 94547750 pour désigner des produits
et services des classes 9, 16, 38, 39, 41, 42;

—des marques déposées le 27 septembre
1996 : "La bourse des vols', enregistrée sous

le n°96643826; "La bourse des voyages"
enregisirée sous le n°96643827; "3615
BDV" enregistrée sous le n°96643821;
"3615 Bourse des vols" enregistrée sous le
n°® 96643823; "3615 Bourse des voyages"
enregisirée sous le n°96643824; "BDV"
enregisirée sous le n° 96643828;

—la marque "Bourse de vacances" dépo-
sée le 24 février 1997 et enregistrée sous le
n® 97665276.

La société Luteciel a pour activité les
prestations en informatique et elle édite et
gére le site Internet de la société Viaticum
sous les noms de domaine suivants dont elle
"bourse-des-voyages.com",
réservé le 15 juin 1998, "bourse-des-
vols.com", réservé le 28 janvier 1997.

est ftitulaire :

Elle est par ailleurs propriétaire de deux
marques déposées le 24 février 1994 :

www.bourse-des-vols.com  enregistrée
sous le n° 97665214 et une marque figura-

1. Assistante & la faculté de droit de Namur et chercheur au Centre de recherche informatique et droit,

sophie.pirlot@fundp.ac.be.
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tive en couleurs comprenant la mention
"3615 Bourse des vols", enregistrée sous le
n° 97665217.

La société Google France a été immatri-
culée au registre du commerce et des socié-
tés de Nanterre le 14 ao0t 2002. Elle a été
créée par la société américaine Google
Inc., (devenue Google Technologie Inc.) qui
exploite depuis 1998, par le biais d'un site
Internet correspondant au nom de domaine
"Google.com", un moteur de recherches sur
le réseau Internet, c'est & dire un outil infor-
matique permettant de localiser et de resti-
tuer linformation existant dans les sites
Internet gréce & des techniques de référen-
cement par mots clés choisis par les pro-
priétaires de sites et grace & des techniques
d'indexation automatique.

La version francaise du moteur de
recherche "Google" a été mise en place en
avril 2000 avec l'utilisation du nom de
domaine "Google.fr".

Parallélement au moteur de recherche
dont l'utilisation est gratuite; la société Goo-
gle France Inc. a développé & compter de
l'année 2001 une offre payante de services
publicitaires sur ses sites, selon deux pro-
grammes dénommés "Adwords" et "Pre-
mium Sponsorship". Dans des conditions
spécifiques a chacun, et moyennant l'achat
de mofs clés, ces programmes permettent &
des annonceurs d'apparaiire sous forme de
courte annonce comportant l'adresse de
leur site Internet, sur la page de résultats de
la recherche du moteur "Google" dans un
cadre ou un bandeau intitulé "lien commer-
cial", dés lors qu'il existe une certaine con-
cordance entre les mots clés achetés par
l'annonceur et ceux contenus dans la
recherche demandée au moteur.

Ces services publicitaires existent sur la
version francaise du moteur "Google".

Les sociétés Viaticum et Luteciel expo-
sent qu'elles se sont apergues qu'en deman-
dant au moteur de recherche "Google
France" une recherche sur les mots "bourse

de voyages" ou "bourse des vols", corres-
pondants & leurs marques, noms commer-
ciaux et noms de domaine, s'affichent des
liens commerciaux pointant vers les sites
Internet de leurs concurrents tels que "eva-
sion on line", "easy jet", "air portail" efc...
alors gu'elles n'ont jamais donné leur auto-
risation ni & la société Google France, ni &
ses concurrents d'utiliser leurs marques, ni
leurs noms commerciaux ou noms de
domaine.

N'ayant pas obtenu satisfaction & leurs
demandes amiables tendant & interdire
l'achat des termes précités par des annon-
ceurs, les sociétés Viaticum et Luteciel,
aprés autorisation obtenue le 16 décembre
2002 dans les conditions de l'article 788 du
N.C.PC., ont par acte d'huissier de justice
du 18 décembre 2002, assigné pour
l'audience du 21 janvier 2003 la société
Google France, lui reprochant des actes de
contrefacon de leurs marques "Bourse des
voyages" et "Bourse des vols" et des actes de
concurrence déloyale commis & l'occasion
du fonctionnement de son moteur de
recherche sur le réseau Internet, et deman-
dant au tribunal de grande instance de
Nanterre de prononcer des mesures d'inter-
diction et de réparation de leur préjudice.

La société Google France ayant conclu
a lirrecevabilité de l'action des sociétés Via-
ticum et Luteciel au motif que les faits sur
lesquels elles se fondent ne peuvent pas
&tre attribués & la société Google France
mais concernent la société américaine
Google Inc., et les sociétés Viaticum et
Luteciel ayant conclu en réplique le jour de
l'audience, le tribunal a retenu l'affaire mais
en limitant les débats sur l'exception d'irre-
cevabilité soulevée par la société Google
France.

Par jugement avant dire droit du 11
février 2003, le tribunal a rejeté la
demande tendant & voir déclarer irreceva-
ble l'action des sociétés Viaticum et Luteciel
contre la société Google France, a ordonné
la réouverture des débats et renvoyé
l'affaire & l'audience du juge de la mise en



état pour permetire aux parties de conclure
& nouveau sur le fond.

Aux termes de leurs derniéres conclu-
sions signifiées le 4 juin 2003, les sociétés
Viaticum et Luteciel, soutenant notamment
que leur action est valablement dirigée con-
tre la société Google France, et visant les
articles L 711-2,L713-2,L713-3,L713-5
et L 716-10 du Code de la propriété intel-
lectuelle, l'article L 121-1 du Code de la
consommation et l'article 1382 du Code
civil, demandent au tribunal de :

— dire et juger que la vente et la fourni-
ture par la société Google France & ses
clients de mots-clés correspondants aux
marques "bourse des vols", "bourse des
voyages" et "BDV" des sociétés Viaticum et
Luteciel afin de permettre, suivant les
requétes de recherche "bourse des vols",
"bourse des voyages" ou "bdv" saisies par
les internautes dans le moteur de recherche
de la société Google France, l'affichage
corrélatif dans le site Internet www.Goo-
gle.fr de liens hypertextes commerciaux
pointant vers des sites Internet exercant au
surplus une activité strictement identique ou
similaire aux marques des demanderesses,
& savoir la réservation de billets d'avion et
de voyages et/ou d'hétels, constitue des
actes de contrefagon par usage desdites
marques;

— dire et juger que la vente et la fourni-
ture par la société Google France & ses
clients de mots-clés correspondants aux
marques "bourse des vols", "bourse des
voyages" et "BDV" des sociétés Viaticum et
Luteciel afin de permettre, suivant les
requétes de recherche "bourse des vols",
"bourse des voyages" ou "bdv"' saisies par
les internautes dans le moteur de recherche
de la société Google France, l'affichage
corrélatif dans le site Internet www.Goo-
gle.fr de liens hypertextes commerciaux
pointant vers des sites Internet exercant au
surplus une activité strictement identique ou
similaire aux marques des demanderesses,
& savoir la réservation de billets d'avion et
de voyages et/ou d'hétels, constitue des

actes de contrefacon substitution de servi-
ces;

111

— dire et juger que la société Google
France a commis une faute en permettant
par son systtme de '"requéte large" ou
broadmatch l'affichage de liens hypertextes
commerciaux pointant vers des sites Inter-
net exercant au surplus une activité stricte-
ment identique ou similaire aux marques
des demanderesses, & savoir la réservation
de billets d'avion et de voyage et/ou d'hétel,
suivant la saisie par les infernautes des
requétes "bourse des vols", "bourse des
voyages", et "BDV" correspondants aux
marques des sociétés Viaticum et Luteciel,
alors que les éditeurs des sites Internet pré-
cités n'ont acquis auprés de la société Goo-
gle France un mot clé ne correspondant
qu'd une partie des marques des
demanderesses ;

— dire et juger au surplus que la société
Google France a manqué & son obligation
de prudence et de vigilance au préjudice
des sociétés Viaticum et Luteciel en ne fai-
sant pas droit aux demandes de ces dernié-
res de voir cesser |'affichage de liens hyper-
textes de sites Internet concurrents suivant la
saisie par les internautes des requétes cor-
respondants & tout ou parties des marques
des demanderesses, y compris du fait du
systéme dit de la "requéte large" ou broad-
match.

— dire et juger que la faute et la négli-
gence ainsi commises par la société Goo-
gle contribuent & la réalisation des actes de
contrefacon de marques en cause;

— dire et juger que l'affichage, la vente
et la fourniture par la société Google
France & ses clients des mots clés corres-
pondants aux marques "bourse des vols",
"bourse des voyages", et "BDV" des sociétés
Viaticum et Luteciel aofin de permettre, sui-
vant les requétes de recherche "bourse des
vols", "bourse des voyages" ou "bdv" saisies
par les internautes dans le moteur de
recherche de la société Google France,
l'affichage corrélatif dans le site Internet
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www.Google.fr de liens hypertextes com-
merciaux pointant vers des sites Infernet

112 exercant au surplus une activité strictement
identique ou similaire aux marques des
demanderesses, & savoir la réservation de
billets d'avion et de voyages et/ou d'hétels,
constitue des actes de publicité trompeuse.

A titre subsidiaire

— dire et juger que le procédé publici-
taire commercialisé par la société Google
consistant & proposer & la vente les déno-
minations "bourse des vols", "bourse des
voyages", et "BDV" dont les sociétés Luteciel
et Viaticum font usage dans le cadre de leur
activité, comme mots clés, pour assurer,
sous forme de liens hypertexte, le référence-
ment privilégié des sites de ses clients et
néanmoins concurrents des sociétés préci-
tées constitue un procédé de concurrence
déloyale.

En tout état de cause

— condamner la société Google France
& payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la
somme de 500 000 EUR 4 titre de domma-
ges-intéréts;

— ordonner & la société Google France
dans le délai de 24 heures & compter du
jugement & intervenir, et ce sous astreinte
de 7 500 EUR par jour de retard, de cesser
toute commercialisation auprés de ftiers,
annonceurs, clients etc. des mots "bourse
des vols", "bourse des voyages", et "BDV"
dans le cadre des programmes Adwords et/
ou Premium, ainsi que tout programme
publicitaire ; cesser l'affichage de tout lien
hypertexte commercial, ou toute forme de
publicité, lors de la saisie sur le moteur de
recherche Google.fr (ou Google.com par
envoi automatique vers le site www.Goo-
gle.fr) des requétes "bourse des vols",
"bourse des voyages' ou'bdv' de liens
hypertextes pointant vers un quelconque
site Internet appartenant & des tiers autre
que ceux des sociétés Viaticum et/ou
Luteciel.
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— ordonner la publication du jugement
a intervenir aux frais de la société Google
France dans trois journaux, notamment en
ligne, au choix des sociétés Viaticum et
Luteciel, sans que le co0t de ces publica-
tions ne puissent éire supérieurs & la
somme de 50 000 EUR H.T.

— ordonner & la société Google France
de consigner la somme de 50 000 EUR H.T.
entre les mains de M. Le bétonnier de
I'Ordre des avocats de Paris en qualité de
séquestre, sous astreinte de 7500 EUR par
jour de retard & compter de la signification
du jugement & intervenir.

— dire que M. le bétonnier afiribuera
cefte somme & lo société Viaticum ou
Luteciel sur présentation d'un bulletin de
commande d'insertion de la publication du
jugement & intervenir;

—ordonner en outre, & titre complémen-
taire, & la société Google France, aux frais
de cette derniére de publier sur la premiére
page de son site Intfernet www.Google.fr le
jugement & intervenir dans son intégralité,
et ce sous astreinte de 7500 EUR par jour
de retard 48 heures & compter de la signi-
fication du jugement & intervenir;

— dire que la durée de cette publication
en ligne sera d'un mois;

— ordonner l'exécution provisoire du
jugement & infervenir, nonobstant toute voie
de recours, et ce sans constitution de
garanties;

— condamner la société Google France
& verser aux sociétés Viaticum et Luteciel la
somme de 20 000 EUR au titre de l'article
700 du N.C.PC;

— condamner la société Google France
aux frais de constats des 13, 25,
28 novembre et 2 décembre 2002 réalisés
par I'’Agence pour la protfection des pro-
grammes (APP);



— condamner la société Goozle France
en tous les dépens, dont distraction au pro-
fit de Me Cyril Fabre (O.J.FIl. — Alexen);

Aux termes de ses derniéres conclusions
signifiées le 11 juin 2003, la société Google
France demande au tribunal de :

— écarter des débats les piéces commu-
niquées en anglais, non traduites, notam-
ment certaines des pages de la pigce n® 91;

—dire et juger que les demandes de Via-
ticum et Luteciel sont irrecevables et mal
fondées,

— surseoir & statuer jusqu'au 17 juillet
2003 au moins, dans l'attente du dépdt des
recommandations de la commission sur la
responsabilité des outils de recherche,

— renvoyer l'affaire & felle date qul'il
plaira au tribunal de fixer aux fins de ses
vérifications personnelles, dans les termes
de l'article 180 du N.C.PC.;

— dire et juger que les marques La
bourse des vols n° 94547750, La bourse
des voyages n° 96643827, La bourse des
vacances n° 97665216, Bourse des hétels
n° 013118365, 3615 bourse des vols
n° 96643823, 3615 bourse des voyages
n° 96643824 et www.bourse-des-vols.com
n° 97665214 sont nulles pour défaut de
caractére distinctif, dans les termes de l'arti-
cle L 711-2 (b) du Code de la propriété
intellectuelle.

— dire et juger que les sociétés Viaticum
et Luteciel n'ont pas exploité leurs marques
La bourse des voyageurs n° 94547751, La
bourse des vols n° 94547750, la bourse
des voyages n° 94547749, la bourse des
vols n° 96643826, BDV n° 96643828,
3615 BDV n° 96823821, 3615 bourse des
vols (avec un graphisme) n° 97665217,
www.bourse-des-vols.com n° 97665214 et
La bourse des vacances n° 97665216 du
24 février 1997, en conséquence,

— dire et juger que Viaticum est déchue

de ses droits sur la marque La bourse des
voyageurs n° 94547751 depuis le 12 mai

2000, sur la marque bourse des vols
n°® 94547750 depuis le 23 juin 2000, sur la
marque bourse des voyages n° 94547749
depuis le 12 mai 2000, sur la marque
bourse des vols n°® 96643826 et sur les
marques BDV n° 96643828 et 3615 BDV
n® 96823821 depuis le 14 mars 2000, et
que Luteciel est déchue de ses droits sur sa
marque 3615 bourse des vols (avec un gra-
phisme) n°® 97665217 depuis le 1% aolt
2002, sur sa marque www.bourse-des-
vols.com n°® 97665214 depuis le 22 ao0t
1997, et sur sa marque La bourse des
vacances n° 97665216 depuis le 1% ao0t
2002, dans les termes de l'article L 714-5
du code de la propriété intellectuelle;

— en conséquence, dire et juger que les
demandeurs sont irrecevables et mal fon-
dés a vouloir opposer quelque droit que ce
soit, nofamment & titre de marque, sur les
dénominations qu'ils opposent, et & vouloir
en faire interdire 'usage & Google France;

— dire et juger que la décision pronon-
cée aura un effet absolu & I'égard des tiers;

— ordonner linscription du jugement &
intervenir au registre national des marques
tenu par I'.N.PL.;

— subsidiairement, valider la procédure
d'alerte et de contréle mise en place par
Google,

— encore plus subsidiairement, si le tri-
bunal devait entrer en voie de condamna-
tion & l'égard de Google France, désigner
tel expert aux fins notamment de détermi-
ner si des annonceurs et dans l'affirmative
lesquels et sur quelle durée, utilisent
comme mots clés les dénominations "BDV",
"bourse des vols", "bourse des voyages",
"bourse des vacances", et "bdv";

— condamner conjointement et solidaire-
ment Viaticum et Luteciel & verser & Google
France la somme de 100 000 EUR de dom-
mages-intéréts pour procédure abusive;
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— condamner conjointement et solidai-
rement Viaticum et Luteciel & verser & Goo-
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gle France la somme de 30 000 EUR au
titre de l'article 700 du N.C.PC;

— condamner conjointement et solidai-
rement Viaticum et Luteciel en tous les
dépens dont distraction au profit de M®
Ranjard-Normand, avocat aux offres de
droit, au titre de l'article 699 du N.C.PC.

La discussion

[.]

Sur la validité des marques des sociétés
Viaticum et Luteciel

La société Google France souléve la
nullité des marques des sociétés Viaticum et
Luteciel au motif qu'elles ne seraient pas
distinctives.

Si les nullités absolues de la marque,
prévues par les articles L 711-1 & L 711-3
du Code de la propriété intellectuelle peu-
vent étre invoquées par toute personne inté-
ressée, encore faut-il que celui qui agit jus-
tifie d'un intérét suffisant & le faire au sens
de l'article 31 du N.C.PC.

La société Google France a inconfesta-
blement intérét & conteste la validité des
marques qui lui sont opposées, mais on ne
voit quel est son intérét & agir en annulation
des autres marques des sociétés Viaticum et
Luteciel.

Ne seront donc pas examinées les
demandes relatives aux marques "Bourse
de vacances", "bourse des hétels" et "bourse
des voyageurs" puisque ces marques ne
sont pas invoquées par les sociétés Viati-
cum et Luteciel & l'appui des demandes for-
mées dans la présente instance.

Sur le caractére distinctif des marques
invoquées

L'article L 711-2 du Code de la pro-
priété intellectuelle impose que la marque

ait un caractére distinctif par rapport aux
produits ou services qu'elle désigne, et spé-
cialement que les termes choisis ne soient,

- ni "la désignation nécessaire, généri-
que ou usuelle du produit ou du service",

- ni des "signes ou dénominations pou-
vant servir & désigner une caractéristique
du produit ou du service, et notamment,
l'espéce, la qualité, la quantité, la destina-
tion, la valeur, la provenance géographi-
que, I'époque de la production du bien ou
de la prestation de service".

Le caractére distinctif doit s'apprécier au
jour du dépét de la marque.

- La marque n° 94547750 "La bourse
des vols" est déposée pour les produits et
services suivants des classes 9, 16, 38, 39,
41, 42 : "Appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de son ou
des images, supports d'enregistrement
magnétique, équipement pour le traite-
ment de linformation et ordinateurs.
Livres, revues, publications, journaux. Edi-
tion de livres, publications, revues, jour-
télécommunications, agence de
presse, communications par terminaux
d'ordinateurs, minitel. Organisation de

voyages et de visites touristiques, accom-

naux.

pagnements de voyageurs, location de
véhicules de transports, transports de per-
sonnes et de marchandises, réservations de
places pour le voyage et les spectacles.
Divertissement, activités
culturelles ; Organisation de concours ou
de divertissements ; Préts de livres et de
revues, publication et édition de livres,

sportives et

journaux et revues. Restauration alimenta-
tion, hébergement temporaire, program-
mation pour ordinateurs".

Manifestement cette marque est totale-
ment arbitraire par rapport aux produits et
services non soulignés en italiques.

Le mot "vol" en ce qu'il peut signifier le
transport aérien est évocateur des produits
ou services soulignés en italiques. Cepen-



dant son association avec le mot "bourse"
compose une expression originale.

Certes elle peut étre pergue par le con-
sommateur comme l'offre de vente d'un
grand nombre de voyages aériens, mais
elle ne constitue pas la désignation néces-
saire, ni la désignation générique ou
usuelle d'une telle offre, ni d'aucun des pro-
duits ou services visés, ni la désignation
d'une de leurs caractéristiques. Le dépét de
cefte marque par la société Viaticum
n'empéche nullement les autres agences de
voyage de désigner leurs produits, ni de les
vendre.

— Lo marque n° 96643826 "La bourse
des vols" est déposée pour les produits et
services suivants de la classe 35 : "Publicité,
gestion des affaires commerciales, travaux
de bureau, conseils, information ou rensei-
gnements d'affaires, gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions &
buts commerciaux ou de publicité".

Manifestement cette marque est totale-
ment arbitraire par rapport aux produits et
services désignés : la marque n° 96643827
"La bourse des voyages" est déposée pour
les produits et services suivants des classes
16, 35, 39, 41 : "Publicité, gestion des
affaires commerciales, travaux de bureau,
conseils, information ou renseignements
d'affaires, gestion de fichiers informatiques,
organisation d'expositions & buts commer-
ciaux ou de publicité. Organisation de
voyages et de visites touristiques, accompa-
gnements de voyageurs, location de véhicu-
les de transports, transports de personnes et
de marchandises, réservations de places
pour le voyage et les spectacles. Livres,
revues, publications, journaux, éditions de
revues, journaux."

Manifestement cette marque est totale-
ment arbitraire par rapport aux produits et
services non soulignés en italiques.

Le mot "voyage" est évocateur des pro-
duits ou services soulignés en italiques.
Cependant son association avec le mot
"bourse" compose une expression originale.

Certes elle peut étre pergue par le con-
sommateur comme l'offre de vente d'un
grand nombre de voyages, mais elle ne
constitue pas la désignation nécessaire, ni
la désignation générique ou usuelle d'une
telle offre, ni d'aucun des produits ou servi-
ces visés, ni la désignation d'une de leurs
caractéristiques. Le dépét de cette marque
par la société Viaticum n'empéche nulle-
ment les autres agences de voyage de dési-
gner leurs produits, ni de les vendre.

Seront donc entiérement rejetées les
demandes d'annulation reposant sur l'arti-
cleL711-2 b) du Code de la propriété intel-
lectuelle.

Sur la contrefacon

Au soutien des faits allégués, les socié-
tés Viaticum et Luteciel produisent principa-
lement plusieurs constats dressés par un
agent assermenté de |'’Agence pour la pro-
tection des programmes (A.PP). Il convient
donc de résumer ce qu'ils apportent.

Le constat de I'APP des 12 et 13 novem-
bre 2002 :

Lorsque l'utilisateur d'Internet entre une
recherche sur l'expression "bourse des vols"
qui correspond & une des marques dont les
sociétés Viaticum et Luteciel sont titulaires,
comme "bourse des vols", sur la page de
résultats de la recherche s'affichent d'une
part en premiére ligne sous le titre [vols
réguliers charters...] l'adresse d'un site Inter-
net de vente de voyages, concurrent des
sociétés Viaticum et Luteciel, d'autre part
dans des petits rectangles & droite des
résultats, également des annonces concer-
nant des concurrents.
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Ces annonces sont sur un fond légére-
ment coloré sous le ftitre "liens commer-
ciaux" et donc identifiables comme de la
publicité. Cependant le premier bandeau
de publicité a tendance & se confondre avec
les résultats de la recherche, étant disposé
de la méme facon, et la formule [lien com-
mercial] étant peu visible & lextrémité
droite.

Il s'agit I& du résultat des deux procédés
de publicité vendus par la société Google
France sur son site ; le premier infitulé "Pre-
mium Sponsorship" est ainsi défini : "Votre
message publicitaire apparait en haut des
pages de résultats de recherche Google,
lorsque des mots clés ou expressions
acheté(e)s figurent dans les termes de
recherche des utilisateurs Google".

Le second qui s'appelle "Adwords" est
ainsi présenté : "choisissez les mots clés cor-
respondant & votre activité. Vos liens com-
merciaux ne s'afficheront que dans les
résultats de recherche portant sur ces mots
clés".

"Adwords" vous permet de gérer votre
compte personnel et avec la facturation au
co0t par clic (C.PC.), vous payez seulement
quand quelqgu'un clique sur votre publicité.
Vous contrélez vos colts en établissant
votre budget au quotidien au montant que
vous étes prét & dépenser chaque jour".

La société Google France propose &
l'annonceur d'utiliser son générateur de
mots clés pour l'aider & choisir les mots les
plus pertinents.

Ainsi & partir du mot vol" le générateur
propose une liste d'expressions autour de ce
mot et spécialement "bourse des vols".

Le constat de I'APP des 25 et 28 novem-
bre 2002 :

Autorisé par ordonnance du président
du tribunal de grande instance de Nanterre
en date du 14 novembre 2002, un agent
de I'APP s'est rendu dans les locaux de la

société Google France pour recueillir des
renseignements sur la vente des mots clés
correspondants aux marques des sociétés
Viaticum et Luteciel.

Il en ressort qu'a la suite de la réclama-
tion du président directeur général des
sociétés Viaticum et Luteciel, "le mot bourse
a ét¢ mis en négatif ... cette procédure
empéche |'apparition de liens commerciaux
"Premium Sponsorship" lors d'une requéte
sur le mot bourse'".

Concernant le produit "Adwords", la
société Google France prétend qu'un seul
annonceur avait choisi "bourse des voya-
ges" comme mot clé mais qu'il avait égale-
ment choisi voyages comme mot clé en
requéte large si bien que son annonce
serait apparue de la méme facon méme s'il
avait pas choisi "bourse des voyages" ; la
société Google France reconnait que les
mots "bourse" "voyage" et "vols" ont proba-
blement été vendus dans les mémes condi-
tions. Elle accepte d'interdire le ciblage des
marques déposées "bourse des vols" et
"bourse des voyages" mais affirme qu'il ne
lui est pas possible d'interdire & ses clients
"Adwords" de choisir un mot tel que "vol" en
spécification large.

Le constat de I'APP du 7 février 2003 :

Lorsque le moteur de recherche Google
est inferrogé sur "bourse des voyages", le
site "Google.fr" n'affiche pas de lien com-
mercial "Premium Sponsorship" en haut de
la liste des résultats mais des liens commer-
ciaux "Adwords" sur le coté.

Interrogé sur "bourse des vols", il affiche
un lien commercial "Premium Sponsorship"
en haut de la liste des résultats et des liens
commerciaux "Adwords" sur le coté, tou-
jours en faveur d'annonceurs concurrents
de la société Viaticum.



Le constat de 'APP du 14 avril 2003 :
Il concerne dabord des recherches
Google par lintermédiaire du site de "free"
sur les mots "bourse des voyages" "bourse
des vols" et "bdv" et montre l'apparition de
nombreux liens sponsorisés avant la liste
des résultats de la recherche. Mais il s'agit
sans doute de publicités vendues par la
société Free.

En paragraphe Il, ce constat concerne
des recherches sur Google.fr & partir de
"bdv" et il lien commercial
"Adwords" renvoyant & un site concurrent
du site "bourse des voyages" des sociétés
Viaticum et Luteciel.

montre un

Ainsi les différents éléments apportés
par ces constats, explicités par les déclara-
tions du directeur commercial de la société
Google France et par les réponses aux
réclamations du PDG des sociétés Viaticum
et Luteciel; démontrent :

— que des annonces de concurrents des
sociétés Viaticum et Luteciel s'affichaient en
lien commercial sur la premiére page de
résultats lorsqu'un internaute entrait la
requéte correspondant & une des trois prin-
cipales marques de celles-ci : BDV, bourse
des vols, bourse des voyages;

— que cet affichage apparait notam-
ment parce que la société Google France a
vendu & différents clients des expressions
reproduisant les trois marques précitées;

— que méme si les annonceurs n'ont
acquis que les mots communs vol, voyage
ou bourse, leur annonce s'affiche automati-
quement dés lors que l'une de ces mots
figure dans la recherche de ['utilisateur de
Google, en raison d'un systéme de "requéte
large" (broadmatch), qu'ainsi quand ['utili-
sateur du moteur de recherche saisit la
marque "bourse des vols" ou "bourse des
voyages" s'affichent des liens commerciaux
de sociétés concurrentes de la société titu-
laire de ces marques.

Il est donc patent que la société Google
France utilise, ou en tout cas a utilisg, les
marques déposées des sociétés Viaticum et
Luteciel dans des conditions telles qu'elle
permet & des concurrents directs de ces
sociétés de proposer & des clients potentiels
des billets d'avion, voyages, séjours, efc...
c'est & dire des produits et services désignés
dans l'enregistrement des dites marques.

De tels faits sont contraires aux disposi-
tions de l'article L 713-2 du code de la pro-
priété intellectuelle qui interdisent, en
l'absence d'autorisation de son propriétaire,
lusage d'une marque déposée pour des
produits ou services identiques & ceux dési-
gnés dans l'enregistrement.

La société Google France oppose sa
bonne foi et le fait qu'elle n'aurait pas com-
mis d'acte positif de contrefacon.

Mais d'une part la bonne ou la mau-
vaise foi est indifférente dans la commission
des faits visés par l'article L 713-2 du Code
de la propriété intellectuelle et d'autre part
lintervention de la société Google France
comme intermédiaire dans l'offre commer-
ciale de ses annonceurs est incontestable-
ment un acte positif de contrefagon. En effet
méme si l'achat de ces liens publicitaires
seffectue généralement "en ligne" au
moyen de procédures largement automati-
sées, il est clair que la société Google
France infervient dans cette prestation ne
serait-ce que comme fournisseur pour les
clients francais : clest elle qui affirme sur
son site qu'elle propose "Adwords" en fran-
cais et en euro. Et elle est l'interlocuteur des
clients dés que nécessaire, et notamment
pour la vente classique.

Ensuite la société Google France recon-
naft avoir un certain contréle des mots clés
dans la mesure oU son directeur commer-
cial offirme exiger que le choix des mots
clés soit directement lié aux activités de la
société qui demande & afficher de la publi-
cité sur un théme.
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Enfin la société Google France apporte
elle-méme la preuve qu'elle a pu satisfaire
les réclamations de propriétaires de mar-
ques en supprimant les mots clés acquis par
des tiers au mépris des droits attachés & ces
marques.

Concernant les réclamations des socié-
tés Viaticum et Luteciel la société Google
France en a tenu compte dans le systéme
"Premium Sponsorship". Mais le probléme
subsiste pour la publicité "Adwords".

La société Google France dit n'avoir pas
pu donner satisfaction aux sociétés Viati-
cum et Luteciel parce que leurs exigences
aboutiraient & interdire comme mot clé des
mots descriptifs comme vol ou voyage.

Ainsi elle admet que méme si les
annonceurs n'ont acquis que les mots com-
muns vol, voyage ou bourse, leur annonce
s'affiche automatiquement dés lors que l'un
de ces mots figure dans la recherche de
I'utilisateur de Google, en raison d'un sys-
téme de "requéte large" (broadmatch). Elle
affirme qu'elle ne peut pas interdire le choix
de tels mots communs par ses clients
annonceurs.

En réalité elle a intérét & ce systéme de
requéte large qui permet & un maximum
d'annonces de s'afficher, ce qui augmente
les chances d'attirer un client potentiel sur le
site de l'annonceur ("taux de clic") et par
conséquent augmente la rémunération de
la société Google France.

Mais les choix économiques ou techno-
logiques de la société Google France ne
sauraient porter atteinte & des droits légiti-
mement protégés. En l'espéce les sociétés
Viaticum et Luteciel sont fondées & deman-
der le respect intégral de leur droit de pro-
priété sur leurs marques, et & s'opposer &
tout usage non autorisé.

Il n'est pas établi que techniquement un
meilleur "ciblage" ne serait pas possible ;
par exemple si la requéte est précisément
"bourse des vols", la société Google France,

sachant qu'il s'agit d'une marque protégée,
devrait exclure qu'elle puisse déclencher
l'affichage vers des annonceurs référencés
méme seulement sur une partie de l'expres-
sion.

Et il est inexact que cela aboutirait &
interdire comme mot clé des mots descrip-
tifs comme vol ou voyage : les sociétés Via-
ticum et Luteciel ne pouvant pas opposer
leurs marques pour interdire qu'une recher-
che sur un tel mot pris isolément fasse
apparaitre des liens commerciaux vers des
concurrents.

En tout cas la société Google France ne
saurait se retrancher derriére la technologie
mise en ceuvre pour le fonctionnement de
ses services de publicité, et il lui appartient,
lorsque la recherche de linternaute porte
sur une marque déposée, de frouver le
moyen d'empécher les annonces de tiers
concurrents n'ayant aucun droit sur ces
marques.

Les sociétés Viaticum et Luteciel sont
donc fondées & demander la cessation et la
réparation des actes de contrefagon carac-
térisés ci-dessus.

Pour répondre & d'autres objections de
la société Google France, il faut préciser
que lactivité traditionnelle principale de
moteur de recherche gratuit "Google" n'est
pas mise en cause mais seulement l'activité
de vente d'espaces publicitaires entreprise
par la société Google France et décrite par
son directeur commercial dans les inter-
views versées aux débats.

Le moteur de recherche basé sur des
critéres objectifs n'est pas concerné dans le
présent litige ; ce n'est pas l'usage de la
marque dans la requéte de recherches don-
née au moteur qui est illicite, mais l'utilisa-
tion commerciale qui en est faite par la
société Google France au profit de tiers
dans ses services de publicité.

Et la société Google France ne saurait
se retrancher derriére une qualité d'éditeur



de moteur de recherche, ou de simple pres-
tataire technique, ce qui n'est pas le cas en
l'espéce, pour fenter de se soustraire & sa
responsabilité.

Sur les mesures de réparation

Il est incontestable que les faits de con-
trefagon de marque établis de la part de la
société Google France ont causé aux socié-
tés Viaticum et Luteciel un préjudice qui
consiste dans l'atteinte portée & leur droit de
propriété et au pouvoir distinctif de leurs
marques.

De plus I'utilisation des marques des
demanderesses pour la création de liens
commerciaux a srement amené des clients
de ces marques & se diriger vers des entre-
prises concurrentes, engendrant de ce fait
pour la société Viaticum une perte de chiffre
d'affaires indéniable bien que difficile &
mesurer précisément.

Le marché du tourisme en ligne repré-
sentait en 2002 en France un volume de
plus de 80 milliards d'euros ; en 2000 le
chiffre d'affaires de la société Viaticum
représentait 318 548 EUR, en forte crois-
sance chaque année (elle a doublé son
chiffre d'affaires entre 1997 et 2000). Il faut
tenir compte aussi du fort taux d'utilisation
du moteur de recherche Google.fr (plus de
55% du trafic francophone des moteurs de
recherche).

Sans qu'il soit utile d'ordonner une
mesure d'instruction, le tribunal dispose des
éléments nécessaires pour fixer la répara-
tion de ces différents chefs de préjudice a la
somme de 70 000 EUR de dommages et
intéréts globalement pour les deux sociétés
demanderesses.

Pour faire cesser la contrefagon ou évi-
ter son renouvellement il faut faire interdic-
tion & la société Google France d'afficher
des annonces publicitaires au profit d'entre-
prises offrant les produits ou services proté-

gés par les marques "bourse des vols"
"bourse des voyages" et "bdv" lors de la sai-

sie sur le moteur de recherche dune 119
requéte sur les marques précitées, égale-
ment sous peine d'astreinte par infraction
constatée passé le délai d'un mois aprés la
signification.

Il n'y a pas lieu de prononcer en plus
linterdiction de commercialiser comme
mots clés la reproduction de ces mémes
marques, d'abord parce qu'une interdiction
générale, ne tenant pas compte des pro-
duits et services protégés, se heurterait au
principe de spécialité, ensuite qu'il suffit
d'interdire le résultat auquel conduit ce pro-
cédé.

L'exécution provisoire, compatible avec
ces mesures et justifiée pour metire fin sans
tarder au préjudice subi par les demande-
resses, doit &tre ordonnée pour le paiement
de dommages et intéréts et linterdiction
prononcée.

Enfin pour compléter la réparation du
préjudice subi par les demanderesses, il
faut ordonner & la société Google France
de publier sur la page d'accueil du site
Google.fr, dans la huitaine du jour ouU le
jugement sera définitif, sous peine
d'astreinte, un extrait du présent jugement
comportant au moins le paragraphe des

motifs sur la contrefagon et le dispositif.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, con-
tradictoirement et en premier ressort,

— rejette les exceptions d'irrecevabilité
des piéces en anglais, de mise hors de
cause de la société Google France et de
sursis & statuer ;

— rejette les demandes de la société
Google France tendant & l'annulation des
marques des sociétés Viaticum et Luteciel
pour défaut de caractére distinctif ;
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— rejette les demandes de la société
Google France tendant & l'annulation des

120

Revue du Droit des Technologies de I'lnformation — n° 18/2004

marques des sociétés Viaticum et Luteciel
pour non exploitation ;

— dit que la société Google France a
commis des actes de contrefacon des mar-
ques "bourse des vols", "bourse des voya-
ges" et "BDV" au sens de l'article L 713-2 q)
du Code de la propriété intellectuelle ;

— condamne la société Google France &
payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la
somme de 70 000 EUR en réparation du
préjudice causé par l'usage illicite de leurs
marques ;

— interdit & la société Google France
d'afficher des annonces publicitaires au
profit d'entreprises offrant les produits ou
services protégés par les marques "bourse
des vols" "bourse des voyages" et "bdv" lors
de la saisie sur le moteur de recherche
d'une requéte reproduisant les marques
précitées, et ce sous peine d'astreinte de
1 500 EUR par infraction constatée passé le
délai d'un mois & compter de la significa-
tion du présent jugement ;

— ordonne & la société Google France
de publier pendant un mois et & ses frais sur
la premiére page de son site Infernet
www.Google.fr des extraits du présent juge-
ment comprenant au moins les paragra-

phes de la motivation depuis : "Ainsi les dif-
férents éléments apportés par les constats
de I'APP.." jusqu'd "les sociétés Viaticum et
Luteciel sont donc fondées & demander la
cessation et la réparation des actes de con-
trefagon caractérisés ci-dessus", et le dispo-
sitif du jugement, et ce dans la huitaine du
jour oU le jugement sera définitif, sous
peine d'astreinte de 1000 EUR par jour de
retard ;

— se réserve le pouvoir de liquider les
astreintes si nécessaire ;

— rejette le surplus des demandes des
sociétés Viaticum et Luteciel ;

— rejette la demande de dommages et
intéréts formée par la société Google
France et I'ensemble du surplus des deman-
des reconventionnelles ;

— ordonne l'exécution provisoire des dis-
positions du présent jugement relatives &
l'interdiction et aux condamnations & paie-
ment ;

— condamne la société Google France &
payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la
somme de 5000 EUR en application de
l'article 700 du N.C.PC.;

— condamne la société Google France
aux dépens.

Note d’observations

Que serait |'Internet sans les moteurs
de recherche 2 « Une sorte d'espace
vierge au sein duquel il faudrait se dé-
placer sans carte ni boussole. Autre-
ment dit : rien. Une sorte d’étonnant ob-
jet surréaliste ou régnerait le hasard »2.

La décision du 13 octobre 2003 du

tribunal de grande instance de Nan-

W N

Google, Overture, Espotting...

terre condamnant la société Google
France pour contrefacon de marques
aborde une nouvelle facette du débat
sur la responsabilité des moteurs de re-
cherche. Le probléme posé ici est neuf.
Il s'agit de déterminer la légalité des
systémes de positionnement payant
proposés par la plupart des moteurs de
recherche®. Le positionnement payant

M. VIVANT, « A la recherche des moteurs », Communication — Commerce électronique, avril 2001, p. 8.



(« pay for placement »)* est une techni-
que qui consiste & acheter (générale-
ment dans le cadre d'un systéme d’en-
chéres) un ou plusieurs mots clés & un
outil de recherche de facon a se garan-
tir un positionnement en téte de résultat
de cet outil, et donc une visibilité maxi-
male, pour les mots clés prédéfinis®. Les
sites ainsi positionnés devraient appa-
raitre  sous  l'indication  « liens
SPONSOrisés », « liens commerciaux »,

« sites partenaires »...%.

Google utilise le systéme du posi-
tionnement payant en proposant deux
services publicitaires, « Premium Spon-
sorship” » et « Adwords® ». Les annon-
ceurs achétent des mots clés en relation
avec les produits ou services qu'ils pro-
posent et un lien vers leur site apparait
chaque fois que I'utilisateur de Google
lance une recherche sur un tel mot clé.
En outre, le moteur de recherche offre
I"'option de « requéte large » (d'ailleurs
comprise par défaut) qui permet au lien
de |'annonceur de s'afficher méme si
I"utilisateur écrit le mot clé de maniére
incorrecte, |'inclut dans une expression
plus large ou si celuici saisit un syno-
nyme du mot acheté. Ainsi, gréce a
cette option, |'annonceur qui aura, par
exemple, acheté le mot clé «livre »
verra aussi un lien vers son site s'affi-
cher lorsque I'utilisateur saisira dans la
fenétre de recherche les termes

«livre », «livre d’occasion» ou

« bouquin ».

En I'espéce, les sociétés Viaticum et
Lutéciel, demanderesses et titulaires des
marques « La bourse des vols », « La
bourse des voyages » et « BDV » repro-
chaient & la société Google France
d'utiliser leurs marques dans ses servi-
ces publicitaires « Premium Sponsor-
ship » et « Adwords ». Pour étre plus
précis, elles invoquaient le fait qu’en
saisissant une de leurs marques dans la
fenétre de recherche de Google, I'utili-
sateur obtenait une page de résultats
comportant, en plus des résultats
« normaux »°, des liens sponsorisés
renvoyant aux sites Internet de leurs
concurrents directs. Certains de ces
concurrents  avaient  effectivement
acheté a Google les mots clés « bourse
des vols » ou « bourse des voyages »
mais la grande majorité de ceuxci
n’avaient acheté que les mots communs
« vols » ou « voyage » en choisissant
I'option de « requéte large ». Ceci per-
mettait notamment que les liens sponso-
risés des annonceurs s'affichaient auto-
matiquement dés lors qu’un de ces mots
figurait dans la recherche de I'utilisa-
teur, méme s'il était inclus par celui<ci
dans une expression plus large comme,
par exemple, « voyage en Afrique »,
« vols & petits prix » ou « bourse des
vols »...

4. Le «positionnement payant » ne doit pas étre confondu avec la « soumission payante », mécanisme permettant
d’accélérer le processus de prise en compte d’un site par un annuaire, sans garantie aucune de référencement de
celui-ci ; niavec |’ « inclusion payante » ou « référencement payant », permettant de s’assurer le référencement de son

site dans un outil de recherche sans toutefois obtenir une garantie sur une position particuliere au sein des résultats

de recherche.

5. Lachat de ces mots clés peut se faire directement auprés de I'outil de recherche ou par le biais de société de référen-
cement, intermédiaires entre les annonceurs et les outils de recherche.

6. De telles indications sont obligatoires en vertu de Iarticle 6 de la directive sur le commerce électronique, sous peine
de voir considérer ces liens comme de la publicité clandestine. Dans le méme sens, voy. également les recommanda-
tions émises par la Federal Trade Commission américaine destinée aux outils de recherche, disponibles & I'adresse
suivante : http://www.commercialalert.org/PDFs/ftctosearchengines.pdf.

7. Le systtme « Premium Sponsorship » est ainsi présenté sur le site Google France : « Votre message publicitaire apparaft
en haut des pages de résultats de recherche de Google, lorsque des mots clés ou expressions acheté(e)s figurent dans

les termes de recherche des utilisateurs Google ».

8.  Le systtme « Adwords » est ainsi présenté sur le site Google France : « Vous choisissez les mots clés qui déterminent
oU vos annonces apparaitront. Sélectionnez les termes qui décrivent les produits et services que vous proposez afin
de présenter vos annonces & un public trés ciblé sur Google et ses sites partenaires. »

9. Par « résultats normaux », nous entendons ceux obtenus de maniére automatique, & |'aide d’un robot d’indexation, et
classés par ordre de pertinence par rapport & la recherche lancée par I'utilisateur. Nous excluons ainsi les liens
s’affichant par le biais du systtme du positionnement payant. Sur cette distinction, voy. infra.
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Google refusa de satisfaire totale-
ment aux demandes amiables de Viati-
cum et Lutéciel. En effet, si le célébre
moteur de recherche accepta d'inter-
dire le ciblage comme mots clés des
marques déposées « bourse des vols »
et « bourse des voyages », il affirma
qu'il ne lui était pas possible d’interdire
a ses clients « Adwords » de choisir des
mots tels que « vols » ou « voyage » en
spécification large. Les demanderesses
introduisirent donc une action judi-
ciaire a I'encontre de Google, en invo-
quant la contrefagon de marque, la pu-
blicité trompeuse et, d titre subsidiaire,
la concurrence déloyale. La société
Google France (ci-aprés « Google »),
essaya d'abord de se retrancher der-
riere sa maison mére aux Etats-Unis.
Elle demanda reconventionnellement la
nullité des marques en cause pour ab-
sence de caractére distinctif ainsi que
leur déchéance pour défaut d’exploita-
tion.

Cette décision du tribunal de
grande instance de Nanterre nous pa-
ralt mériter trois observations. Nous
rappellerons tout d'abord que dans
cette affaire, le tribunal remet en cause,
non pas |'activité traditionnelle du célé-
bre moteur de recherche, mais unique-
ment son systéme publicitaire. Ensuite,
nous nous pencherons sur la validité et
I’étendue de la protection accordée
aux marques invoquées par les deman-
deresses. Enfin, nous examinerons le
fondement de la condamnation de
Google, basée sur I'article L.713-2 du
Code francais de la propriété intellec-

tuelle, qui nous semble particuliérement
sujet a critiques.

A. Absence de remise en cause
de l'activité traditionnelle
des moteurs de recherche

Le tribunal souligne que, dans ce li-
tige, I'activité traditionnelle principale
de Google n’est pas mise en cause. En
effet, la légitimité du moteur de recher-
che qui référence des millions de pages
Internet de maniére gratuite et auto-
matique (& |'‘aide d'un robot d'in-
dexation) n’est pas contestée. Les repro-
ches faits & Google concernent
uniquement son activité de vente d'es-
paces publicitaires sous forme de liens
SPONSOrisés.

Concernant cette activité de vente
d’espaces publicitaires, le tribunal rap-
pelle que « Google reconnait avoir un
certain contréle des mots clés ». Le mo-
teur de recherche spécifie d'ailleurs lui-
méme sur son site que « les spécialistes
Adwords examinent toutes les annon-
ces afin de vérifier qu’elles soient con-
formes aux consignes de rédaction pu-
blicitaire de Google »'°. A juste fitre,
selon nous, le tribunal refusa donc,
dans cette affaire, de considérer Goo-
gle comme un simple prestataire techni-
que, ce qui aurait pu étre le cas si sa
responsabilité avait été mise en cause
dans le cadre de son activité tradition-
nelle. Dans cefte hypothése, on peut
douter que le tribunal et condamné
Google'".

10. |l est cependant utile de noter que, contrairement & ses deux principaux concurrents, Espotting et Ouverture, qui
contrélent et valident systématiquement chacun des choix réalisés avant la publication du lien sponsorisé¢, Google
n’opére cette validation qu’a posteriori, en moyenne, dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise en ligne du lien

« Adwords ».

11. Voy. notamment T.G.I. Paris, réf., 31 juillet 2000, off. Bertrand Delanoé ¢/ Altavista, Koniba et autres, disponible sur
le site http://www.droit-technologie.org ; T.G.I. Paris, réf., 12 mai 2003, aoff. Lorie ¢/ M.G.S. Wanadoo Portails, dis-

ponible sur le site http://www.legalis.net.



La directive européenne sur le com-
merce électronique'? prévoit, en ses ar-
ticles 12 & 15, un régime d'irresponsa-
bilité conditionnelle en faveur de quatre
catégories de prestataires intermédiai-
res du réseau (a savoir les fournisseurs
d’accés, d'infrastructure, de services de
caching, et d’hébergement). Les servi-
ces de moteur de recherche n'y sont
pas visés'3 mais, par son article 21, la
directive charge la Commission euro-
péenne de se pencher spécialement sur
le probléme de leur responsabilité.
Dans son récent rapport sur |'applica-
tion de la directive'®, la Commission
rappelle I'importance des moteurs de
recherche (entendus dans leur activité
traditionnelle) pour le fonctionnement
de I'Internet et souligne la pertinence
de la législation de certains Etats mem:-
bres (notamment I'Espagne, le Portugal
et I'Autriche) qui ont décidé d'étendre
les limitations de responsabilité prévues
par la directive aux fournisseurs de ser-
vices de moteurs de recherche. L'analo-
gie avec les régimes de responsabilités
prévues par la directive avait d'ailleurs
déja été proposée par de nombreux
auteurs .

A cété de I'activité traditionnelle des
outils de recherche, qu’en estil de leur
activité publicitaire, notamment des sys-
témes de positionnement payant qu'ils

proposent ¢ Seraitil souhaitable que
concernant de telles activités, les outils
de recherche bénéficient d'une limito-
tion de responsabilité similaire & celle
prévue par la directive commerce élec-
tronique pour certaines catégories de
prestataires intermédiaires du réseau 2
Nous ne le pensons pas. En effet, dans
cette activité, |'outil de recherche ne se
présente plus comme un simple presta-
taire technique mais bien comme un
fournisseur d’espace publicitaire ayant
un role actif dans ce processus'®.

B. Validité et étendue de la
protection des marques
invoquées

A titre reconventionnel, Google sou-
levait notamment la nullité des marques
invoquées par les sociétés demanderes-
ses pour défaut de caractére distinc-
tif'”. Le tribunal conclut & la validité de
ces marques en soutenant que les asso-
ciations entre le mot « bourse » et,
d’une part, le mot « vol », et, d'autre
part, le mot « voyage » forment des ex-
pressions originales. Il poursuit en pré-
cisant que, certes, elles peuvent étre
percues par le consommateur comme
I'offre de vente d’un grand nombre de
vols et de voyages, mais elles ne cons-
tituent pas les désignations nécessaires,

12. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative & certains aspects juridiques des

13.
14.

services de la société de I'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, J.O.C.E.,
L178/1 a 16,17 juillet 2000. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 11 mars 2003 sur certains
aspects juridiques des services de la société de I'information, M.B., 17 mars 2003 et la loi du 11 mars 2003 sur
certains aspects juridiques des services de la société de I'information visés & Iarticle 77 de la Constitution, M.B., 17
mars 2003. Elle n’a , par contre, pas encore fait I'objet de transposition en droit francais.

Contrairement au Digital Millenium Copyright Act américain (§ 512) dont la directive s'inspire directement.

Premier rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen
sur I"application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative & certains
aspects juridiques des services de la société de I'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur, 21 novembre 2003, COM(2003) 702 final, pp. 14 et s., disponible & I'adresse suivante : http://
europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html

Th. VERBIEST, « Portails : services de recherche et risques juridiques » Chronique « Droit et multimédia » de L'Echo, http:/
/www.droit-technologie.org, 25 octobre 2000 ; A. DIMEGLIO, « Les risques du position squatting », hitp://www.jour-
naldunet.com, 9 juillet 2002 ; M.-I. CAHEN, « Le référencement publicitaire face au droit », http://www.droit-ntic.com,
6 janvier 2003.

Dans le méme sens, voy. M.-I. CAHEN, « Le référencement publicitaire face au droit », http://www.droit-ntic.com, 6
janvier 2003.

Pour constituer une marque valide, un signe doit étre distinctif, licite et disponible. Le caractére distinctif d’un signe
s’entend de sa capacité & distinguer les produits ou services désignés dans |’enregistrement. Un signe qui constitue la
dénomination nécessaire, usuelle ou générique des produits ou services auxquels il se rapporte est donc dépourvu de
caractére distinctif.
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ni génériques ou usuelles d’une telle of-
fre, ni d’aucun produit ou service visés,
ni d'une de leurs caractéristiques. Le
dépdt de ces marques n’empéche nulle-
ment les concurrents de désigner et de

vendre leurs produits et leurs services'®.

Une marque peut, en effet, parfaite-
ment étre composée de termes du lan-
gage courant, méme banals et descrip-
tifs s'ils constituent un assemblage
nouveau et/ou original, ce qui est no-
tamment le cas des slogans'”. Mais &
coté de leur validité, la question de
I"étendue de la protection de ces mar-
ques peut étre examinée...

Par son arrét Juicy fruit?, la Cour de
justice Benelux consacra la théorie dite
des marques fortes et des marques fai-
bles?'. Il s’agissait, en I'espéce, de dé-
terminer |'étendue de la protection ac-
cordée & une marque composée de
deux termes descriptifs, a savoir
« juicy » et « fruit » pour des produits
de gomme & mécher. La Cour rappela
« qu’un signe peut étre réputé posséder
le caractére distinctif exigé a l'article
1" de la loi Benelux s'il est propre &
distinguer le ou les produits du titulaire
de la marque des produits similaires ;
que, cette condition étant remplie, il
reste possible qu’un signe ait un pou-
voir distinctif plus grand et qu'il rem-
plisse donc mieux ladite fonction, selon
les circonstances de la cause [...] ». La
Cour poursuit ensuite en reconnaissant
que « le pouvoir distinctif d'une marque
contribue & déterminer |'étendue de la
protection qui sy attache ». Selon cette
théorie, |'étendue de la protection est

donc proportionnelle au caractére dis-
tinctif du signe. La Cour conclut I'affaire
qui lui était soumise en précisant que
« lorsqu’une marque, encore qu'elle ne
soit pas dépourvue & |'origine de tout
pouvoir distinctif, se compose d'un ou
de plusieurs mots descriptifs, en ce sens
qu'ils désignent la qualité du produit
marqué, soit qu'ils aient eu ce carac-
tére dés la naissance du droit & la mar-
que, soit qu'ils I'aient acquis ultérieure-
ment, l'intérét des concurrents du
titulaire de la marque & pouvoir faire
usage de ce méme mot ou de ces mé-
mes mots pour désigner la méme qua-
lité de leurs produits similaires ne doit
pas étre moins pris en considération
que celui du titulaire ».

Cette théorie dite des marques for-
tes et des marques faibles, aujourd’hui
bien intégrée dans notre droit Benelux,
aurait, il nous semble, certainement pu
inspirer le tribunal dans I'affaire qui
nous occupe. BERTRAND note que,
méme si la jurisprudence traditionnelle
francaise « était réticente & admettre
I'existence de “marques faibles”, elle
reconnaissait par ailleurs celle de “mar-
ques de caractére faiblement distinctif”
dont la protection ne saurait étre éten-
due notamment pour priver les tiers de
I'usage de termes essentiels dans le
méme domaine »?2. Dans le méme
sens, CHAVANNE et AZEMA soulignent,
toujours en ce qui concerne les mar-
ques complexes composées de termes
du langage courant, que « Bien en-
tendu dans de tels cas, on sera en pré-
sence de marques faibles dont le rayon-
nement ne dépassant pas la protection

18. Le tribunal reprend ainsi le critére déja énoncé par A. CHAVANNE et J. AZZEMA, « Propriétés incorporelles — Chronique

de jurisprudence », Rev. trim. dr. comm., 1981, p.739.

19.  A.R. BERTRAND, Le droit des marques et des signes distinctifs — Droit frangais, droit communautaire et droit international,

Paris, Cedat, 2000, p. 89.

20. C. J. Benelux, off. 81/4, Wrigley c. Benzon, 5 oct. 1982, Rec., Il, p.20 ; Ing.-Cons., 1982, p. 221.

21. Sur la théorie des marques fortes et des marques faibles, voy. notamment A. BRAUN, Précis des marques, 3°éd.,
Bruxelles, Larcier, 1995, pp.331-337 ; Th. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 150-157 ; G.
VAN HECKE et F. GOTZEN, « Overzicht van rechtspraak — Industriéle eigendom, auteursrecht. 1975-1990 », TFR.,
1999, 11, pp.1842-1843 ; A. R. BERTRAND, Le droit des marques et des signes distinctifs — Droit frangais, droit commu-
nautaire et droit international, Paris, Cedat, 2000, p. 89-96.

22. A.R.BERTRAND, Le droit des marques et des signes distinctifs. Droit frangais, droit communautaire et droit international,

Paris, Cedat, 2000, p. 94.



du seul ensemble, mais dont les compo-
sants isolés ne seront pas protégés.
Méme si les textes du droit francais ne
font pas, & la différence des textes an-
glais par exemple, la distinction entre
marques faibles et marques fortes,
celleci résulte de la nature des choses
et n"a nul besoin de se trouver dans les
textes. Il est parfaitement normal
qu’une marque faible ne bénéficie que
d'une faible protection, conséquence
naturelle de son caractére faiblement
distinctif. »22 Une décision de la cour
d’appel de Paris concernant les mar-
ques « Terre d’aventure » et « Sports
d’aventure » illustre bien cette limite. La
cour a en effet rappelé que « si le dépét
d’une marque détermine |'étendue du
droit du déposant, il ne saurait priver
les tiers de la liberté de se référer aux
mots Terre, Sports et Aventure, dans le
sens qui leur est donné dans le langage
courant pour décrire ou présenter des
activités : I'emploi de ces mots dans

leur sens habituel est licite »24.

Nous pensons donc que, méme si le
tribunal, dans la décision annotée, a pu
souverainement décider que les mar-
ques «la bourse des vols » et «la
bourse des voyages » étaient dotées
d'un caractére distinctif suffisant au re-
gard des services visés pour constituer
des marques valides, il aurait di tenir
compte de la faiblesse de leur carac-
tére distinctif pour déterminer |'étendue
de la protection & leur réserver. En re-
prochant & Google d’avoir vendu les
marques des demanderesses comme
mot clé et plus étonnant encore, en al-
lant jusqu’a reprocher au moteur de re-
cherche d’avoir vendu les mots clés
«vols » et «voyages » en requéte
large & des concurrents des demande-
resses de felle sorte que les liens com-
merciaux de ceux<i s'affichaient no-

tamment lorsque |'utilisateur introduisait
la requéte « bourse des vols» ou
« bourse des voyages », marques des
demanderesses, le tribunal a, selon
nous, été trop loin dans la protection
accordée aux marques des demande-
resses.

C. La condamnation de
Google pour contrefacon

Le tribunal condamne Google pour
contrefacon des marques des deman-
deresses. Le fondement de cette con-
damnation, qui n’est malheureusement
pas étayée d'une argumentation juridi-
que trés fournie, surprend. Celle<i est,
en effet, basée sur |'article L.713-2, q,
du Code francais de la propriété intel-
lectuelle qui stipule que « Sont interdits,
sauf autorisation du propriétaire : a) la
reproduction, |'usage ou |'apposition
d’une marque, méme avec |'adjonction
de mots tels que “formule, fagon, sys-
téme, imitation, genre, méthode”, ainsi
que |'usage d'une marque reproduite,
pour des produits ou services identi-
ques 4 ceux désignés dans
I'enregistrement ; (...) ».

Pour pouvoir condamner le moteur
de recherche sur base de cette disposi-
tion, il fallait donc démontrer que celui-
ci avait fait usage des marques des de-
manderesses pour distinguer des pro-
duits ou services identiques & ceux vi-
sés dans |’enregistrement de ces
marques, & savoir principalement des
services d'agence de voyage en ligne.

Les tribunaux francais ont certes ten-
dance & définir la notion d’'usage d'une
marque de maniére extrémement
large?>. Mais il nous semble que le tri-
bunal a confondu les services offerts

23.  A. CHAVANNE et J. AZZEMA, « Propriétés incorporelles — Chronique de jurisprudence », Rev. frim. dr. comm., 1981,

p.738.

24. Paris (4° ch.), 11 déc. 1996, Terre d’aventure c. Marmara, Ann., 1997, p. 239.
25.  A.R. BERTRAND, Le droit des marques et des signes distinctifs — Droit frangais, droit communautaire et droit international,

Paris, Cedat, 2000, p. 287.
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par Google, services de vente et de
gestion d’espaces publicitaires, avec
les services proposés par les annon-
ceurs concurrents des demanderesses,
c’est-a-dire des services de vente de tic-
kets d'avion et de voyages en ligne.
Ces derniers pouvaient, sans doute,
étre considérés comme identiques &
ceux couverts par les marques invo-
quées. Mais on ne voit pas comment le
tribunal a pu considérer les services of-
ferts par le moteur de recherche, ici seul
incriminé, comme identiques & ceux dé-
signés dans |'enregistrement des mar-
ques des demanderesses. Cette disposi-
tion du Code francais de la propriété
infellectuelle,  sanctionnant  I'usage
d’une marque pour des services identi-
ques, n’aurait pu, selon nous, étre invo-
quée que contre un concurrent ayant
acheté |'expression entiére « bourse
des vols » ou « bourse des voyages »
comme mot clé & Google, & condition
encore de prouver qu'il s'agissait bien
ld d'un usage comme marque et non
pas d'une tilisation licite de termes du
langage courant dans leur sens habi-
tuel?®. A moins peut-étre que le tribunal
ait entendu condamner Google, sur la
base de l'article L7132, a, pour
I'usage que le moteur de recherche
aurait fait des marques des demande-
resses en relation - non point avec ses
propres services - mais bien avec les
services offerts par des tiers, identiques
a ceux visés dans |'enregistrement des
marques invoquées. Dans cette hypo-
thése aussi, nous doutons de |'exacti-
tude d'un tel raisonnement et le tribunal
n’explique en rien ce qui lui aurait per-
mis d’étendre la disposition invoquée
pour sanctionner un cas d'usage d’une
marque en relation avec les services et
produits d’autrui.?’”

Au surplus, ce n’est pas seulement la
vente marginale des marques « bourse
des vols » et « bourse des voyages »
comme mots clés qui fut reprochée &
Google. En effet, le moteur de recher-
che avait déja accepté, & I'amiable,
d’interdire le ciblage des marques invo-
quées comme mots clés par ses annon-
ceurs. L'enjeu du litige portait aussi et
surtout sur la vente de mots clés tels que
«vols » ou «voyages » en requéte
large permettant notamment que les
liens sponsorisés des annonceurs con-
currents des demanderesses s'affichent
automatiquement dés lors qu’un de ces
mots figurent dans la recherche de I'uti-
lisateur, méme s'il est inclus par celui-i
dans une expression plus large comme
« bourse des vols » ou « bourse des
voyages ». Dans cette hypothése-i, la
disposition L.713-2, a invoquée nous
parait encore moins adaptée. Non seu-
lement, comme nous venons de le voir,
les services offerts par Google ne sont
pas identiques ou similaires & ceux vi-
sés dans |'enregistrement des marques
des demanderesses mais, de plus, il ne
nous semble pas possible de conclure &
un usage du signe ou de la marque &
I'identique. Google ne fait la, selon
nous, qu’utiliser des mots du langage
courant et nullement une marque.

Lactivité de Google estelle pour
autant & I'abri de tout reproche 2 Pas
nécessairement, mais le fondement juri-
dique de la condamnation de Google
aurait dd, nous semble-til, étre recher-
ché ailleurs. Lorsque le moteur de re-
cherche vend les mots clés « bourse des
vols » ou « bourse des voyages » a des
concurrents directs des demanderesses,
il n'utilise pas les marques invoquées
comme indicatrices de |'origine des ser-

26.  Sur I'utilisation de marques composées de termes du langage courant, voy. supra.

27. En droit Benelux, la Cour de justice a d’ailleurs eu I'occasion de préciser, dans plusieurs arréts, que par « usage pour
des produits ou services», il fallait entendre usage pour distinguer ses propres produits ou services, c’est-a-dire que
I"'usager du signe doit avoir utiliser le signe en relation avec des produits ou services qu’il commercialise lui-méme.
C'est ainsi qu'il fut jugé que le médecin prescrivant un médicament de marque ne faisait pas usage de cette marque
pour distinguer des produits étant donné qu'il ne les commercialisait pas lui-méme (C.J. Benelux, off. A 82/2., A.C.
Neys et crts c. Ciba Geigy A.G., 9 juillet 1984, Rec., 1984, p. 1).



vices qu'il propose lui-méme. Il n’af-
fecte donc pas, lui-méme, la fonction
d’identification?® ou d’indication de
provenance?” de ces marques®’. L'at-
teinte & la marque est d’un autre ordre.
La marque a d’autres fonctions égale-
ment protégées et particuliérement une
fonction publicitaire®'. Elle n’a pas seu-
lement comme objet I'indication de la
provenance du produit ou du service
proposé mais aussi un réel pouvoir
d’attraction, capable de capter |'atten-
tion du public au point qu’une marque
puisse parfois apparaitre comme une
valeur propre, indépendamment du
produit ou du service auquel elle s'ap-
plique. Cette fonction publicitaire est
protégée par la loi uniforme Benelux
sur les mcurques32 et ce, nofamment par
I'article 13, A, 1, d qui prévoit que
« Sans préjudice de I'application éven-
tuelle du droit commun en matiére de
responsabilité civile, le droit exclusif &
la marque permet au titulaire de s'op-
poser & : [...] d tout usage qui, dans la
vie des affaires et sans juste motif, se-
rait fait d'une marque ou d'un signe res-
semblant autrement que pour distinguer
des produits, lorsque I'usage de ce si-
gne tirerait inddment profit du carac-
tére distinctif ou de la renommée de la
marque ou leur porterait préjudice. »
Cette disposition, protégeant la marque
au-deld du principe de la spécialité®
contre toute atteinte autre que celle por-
tée & sa fonction d’identification, per-
mettra de réparer un préjudice consis-
tant notamment « en une diminution du
pouvoir & inciter & I'achat pour la sorte

de produits pour lesquels la marque du
demandeur a été enregistrée, diminu-
tion résultant de toute circonstance
autre que l'influence exercée sur les fo-
cultés sensorielles du public par le pro-
duit auquel I’ “autre emploi” se rap-
porte, de maniére & ce que |'attrait de
la marque s’en trouve réduit pour la
sorte de produits pour lesquels elle a

été enregistrée »>4,

Cette disposition aurait, il nous sem-
ble, pu étre pertinemment avancée con-
tre le moteur de recherche si le méme
litige s'était déroulé sous I'empire de la
loi Benelux. En effet, et sans nous pro-
noncer sur |'issue d'un tel litige ce qui
exigerait de nous pencher sur la déli-
cate notion de « juste motif »3°, il pour-
rait &tre jugé sur cette base que Google
porte atteinte a une marque, sans pour
autant |'utiliser pour distinguer ses pro-
pres produits et services, mais par le
seul fait de la vendre comme mot clé &
d’autres personnes que le titulaire de lo-
dite marque.

Une disposition similaire n’existe
malheureusement pas en droit francais.
La France n’q, en effet, pas adopté |'op-
tion qui lui était offerte par I'article 5,
§ 5 de la directive européenne rappro-
chant les législations des Etats membres
sur les marques®, lui permettant de
protéger la marque contre les atteintes
qui lui seraient portées par I'usage de
celle-ci « & des fins autre que pour dis-
tinguer des produits ou des services ».
Ce n’est pas pour autant que de tels

28. A. BRAUN, Précis des marques, 3°éd., Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 10-15.
29. TH. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 171 et s.
30. Méme si les annonceurs ayant acheté & Google les marques des demanderesses comme mots clés ont pu porter

atteinte & cette fonction d’identification.

31. Sur la fonction publicitaire de la marque, voy. A. BRAUN, Précis des marques, 3°éd., Bruxelles, Larcier, 1995, pp.18-
19 ; TH. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 172 et s.
32. Loi uniforme Benelux sur les marques signée & Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969,

M.B., 14 oct. 1969.

33. Principe en vertu duquel le titulaire d'une marque ne peut empécher 'usage de sa marque que pour désigner des
produits identiques ou similaires & ceux visés dans I'enregistrement.
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usage ne sont pas répréhensibles en
droit francais. Llarticle L.716-1 du
Code de la propriété intellectuelle pré-
voit que « L'atteinte portée au droit du
propriétaire de la marque constitue une
contrefacon engageant la responsabi-
lité civile de son auteur. Constitue une
atteinte aux droits de la marque la vio-
lation des interdictions prévues aux ar-
ticles L.713-2, L. 713-3 et L.713-4. »
Comme le note MATHELY en commen-
tant cette disposition : « Ainsi, il semble
bien résulter du texte [...] que les attein-
tes au droit sur la marque, au sens pro-
pre du mot, sont limitativement énumé-
rées par la loi. Mais, la marque faisant
I"'objet d'un droit de propriété, toute at-
teinte & la marque, quelle qu’en soit la
forme, engagera la responsabilité ci-
vile de son auteur, en vertu des princi-
pes généraux du droit indépendam-
ment du droit des marques »*’. C’est
donc, nous semble-til, sur le terrain du
droit commun qu'aurait pu étre pour-
suivi Google, en appliquant les régles
en matiére de responsabilité civile ou
sa condamnation aurait été condition-
née & la preuve d'une faute, d'un dom-
mage et d’un lien causal®®. Et la preuve
d'une felle faute n’aurait certainement
pas été évidente...

Conclusion

Comme nous |'avons souligné, le ju-
gement annoté est critiquable & plu-
sieurs égards. Il fonde la condamnation
de Google sur une base juridiquement

douteuse : I'usage de la marque pour
des produits ou services identiques &
ceux enregistrés et, n'étaye sa décision
que d’arguments peu convaincants. De
plus, le tribunal a sans doute été trop
loin dans la protection accordée aux
marques invoquées dans la mesure oU
cellesci n‘ont qu'un caractére faible-
ment distinctif par rapport aux services
visés dans |'enregistrement.

Comme on pouvait |'imaginer, Goo-
gle a interjeté appel de cette décision.
En attendant, d’autres sociétés ont, el-
les aussi, entamé des procédures en jus-
tice contre le moteur de recherche. No-
tamment Rentabiliweb et le groupe
LVMH, titulaire de la marque Louis Vuit-
ton dont la notoriété sera certainement
un argument de poids invoqué a l'en-
contre de Google. On ne peut qu’ima-
giner que ce genre de litige se multi-
pliera & I'avenir quand on sait que 93%
des sociétés composant I'indice Dow
Jones et 60% des sociétés du CAC 40
sont, d en croire une récente étude®”,
actuellement victimes de position squat-
ting. Cette pratique consiste, pour une
personne ne disposant d’'aucun droit
particulier, & acheter dans un outil de
recherche un mot clé correspondant &
une marque pour positionner son site
en téte de résultats sur cet outil de re-
cherche et ainsi détourner la clientéle
attachée & cette marque.

La guerre des mots clés ne fait donc
que commencer...
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