L'OPTIQUE ESPAGNOLE :
« LA CONCURRENCE DELOYALE REMEDE AUX
LIMITES DES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE ? »

BATLOS

INTELLECTUAL PROPERTY

BOUTIQUE

BBBBBB .COM 2 Juillet 2021


http://www.baylos.com/

SOMMAIRE

. INTRODUCTION
ll. REGIME JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE DELOYALE EN DROIT ESPAGNOL

11l. APERCU DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : QUELS SONT LES ACTES VISES PAR LA LOI ?
IV. RELATION ENTRE LES LOIS RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LA CONCURRENCE DELOYALE
V. PRINCIPE JURISPRUDENTIEL DE COMPLEMENTARITE RELATIVE EN DROIT ESPAGNOL

VI. ANALYSE DES CAS PERTINENTS DANS LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE

VII.CONCLUSIONS : LA CONCURRENCE DELOYALE PEUT-ELLE ATTENUER TOUTES LES DIFFICULTES IMPOSEES PAR
LES REGLES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

BAYLOS.COM


http://www.baylos.com/

®)

INTRODUCTION


http://www.baylos.com/

INTRODUCTION

© Historiguement, le droit de la concurrence déloyale est né comme une extension de la protection conférée par le droit de la propriétée

intellectuelle (hnotamment le droit des marques).

© 1l est évident et notoire qu'il existe des liens étroits entre la concurrence déloyale et les droits de propriéte intellectuelle.

© Ces liens ont été reconnus par l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883.

© En Espagne, ce lien historique a nécessité un grand effort législatif, jurisprudentiel et doctrinal pour difféerencier le champ d'application
des actions intentées en vertu de la loi sur la concurrence déloyale de celui des actions intentées en vertu des regles de propriétée

intellectuelle.

© Si, dans certains cas, les frontieres entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la proprieté intellectuelle sont tres claires, d'autres

questions présentent des difficultés plus importantes.

© La question se pose de savoir si ces situations moins claires doivent étre interprétees comme signifiant que la concurrence déloyale ajoute,

complete ou réduit la protection conférée par les titulaires de droits exclusifs.
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Ley 3/1991, de 10 de enero, de Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ley 15/2007, de 3 de julio, de

Competencia Desleal

Directive 2005/29/CE relative aux

DROIT ESPAGNOL

Real Decreto Legislativo 1/2007,
la Ley General para la Defensa de

General de Publicidad Defensa de la Competencia . .
los Consumidores y Usuarios

pratiques commerciales déloyales Directive 2006/114/CE en matiere

des entreprises vis-a-vis des
consommateurs dans le marcheé
intérieur

Ley 29/2009, de 30 de diciembre,
por la que se modifica el régimen
legal de la competencia desleal y
de la publicidad para la mejora de
la proteccion de los
consumidores y usuarios
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ACTES DE CONCURRENCE
DELOYALE S —

CLAUSE GENERALE

= Bonne foi

PARASITISME

Confusion:

= Confusion quant aux signes utilisés (s'ils ne sont pas protéges), forme de présentation,
apparence du magasin, publicité (etc...)

Exploitation de la réputation d'autrui:

= Actes d'exploitation des avantages conferés par la réputation d'un autre concurrent sur le marché

Imitation;

= Article 6 : Imitation de créations formelles, actes d'imitation portant sur des signes distinctifs (marques,
enseignes, noms commerciaux, etc.).

= Article 11 : Protection des biens ou des créations matérielles. Principe de libre imitabilitée. Applicable lorsqu'il n'y
a pas de droit exclusif et lorsqu'il y a une singularité concurrentielle.

Violation des secrets:

= Renvoie a la législation sur les secrets d'affaires

BAYLOS.COM 8
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ACTES DE CONCURRENCE
DELOYALE

CONTRE LES CONCURRENTS

Dénigrement
||
Induction a la violation contractuelle

L
Vente a perte

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Tromperie

Pratiques agressives

@ CONTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE

’ Discrimination injustifiée
|
Abus
\

Violation des regles
|

V4 [ ° )

PUBLICITE COMPARATIVE
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PROPRIETE INTELECTUELLE
ET CONCURRENCE
DELOYALE

© La loi de la concurrence déloyale est complémentaire par nature et ne remplace pas la protection accordée par la Pl et ne

peut pas étre utilisée pour étendre la protection expirée des droits de PI.

© La loi de la Pl confere une protection absolue, car son noyau est plus fort en raison de sa spécificité en ce qui concerne les

droits qu'elle protege, par opposition a la vaste protection de la loi de la concurrence déloyale dont le concours dépend

des circonstances particulieres de chaque cas.

© 1l existe un lien étroit et irréfutable entre la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale, qui se manifeste, par exemple,

dans la coincidence de concepts connexes tels que la confusion et le fait de tirer profit de la réputation d'autrui.

© Par consequent, les frontieres entre la loi sur la Pl et la loi sur la concurrence deloyale ne sont pas immuables, mais au

contraire, selon les circonstances de chaque cas, les deux lois peuvent étre appliquées de maniere subsidiaire ou

cumulative.

© Afin de resoudre le probleme généré par l'invocation cumulative de la protection de la Pl et de |la concurrence déloyale, les

tribunaux espagnols ont développé et appliquent le principe de complémentarité relative.
BAYLOS.COM 11
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PROPRIETE INTELECTUELLE
ET CONCURRENCE
DELOYALE

VIOLATION DES DROITS DE VS ACTE DE CONCURRENCE
PROPRIETE INTELLECTUELLE DELOYALE

DEPEND DE DEPEND DES
L'EXISTENCENCE CIRCONSTANCES
D’UN DROIT ou

= FORME
Dlgz()ﬂ'_ l/ifglgc;Lu D'UTILISATION
SUR LE MARCHE

Alors que l'utilisation non autorisée d'un droit de propriété intellectuelle
entrainera genéralement |'existence d'une infraction, I'appréciation de
I'existence d'un acte de concurrence déloyale dépendra uniquement des
circonstances.
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COMPLEMENTARITE
RELATIVE

© Fixé pour la premiere fois par la Cour provinciale de Barcelone (Arrét du 4 juin 1998), a développe la these de la a développé la

these de la primauté de la propriété intellectuelle sur la concurrence déloyale, qui n'a qu'un role complémentaire.
© La these de la primauté — actuellement évoquée comme la complémentarité relative — s'inspire de la Vorrangthese allemande:

© Liens étroits: La marque constitue un instrument essentiel pour le fonctionnement du systeme concurrentiel, car elle fournit aux

consommateurs des informations sur la provenance commerciale des produits ou services mis sur le marché.
© Néanmoins, deux legislations remplissent des fonctions distincte:

© Les normes de propriéte intellectuel protege un droit subjectif sur un bien immatériel, de nature réelle, avec l'efficacité
« erga omnes ». Cette protection est conditionnée, en regle générale (et avec exceptions), a I'enregistrement prealable, et

non a l'utilisation.

AN

© La legislation en matiere de concurrence déloyale vise a protéger non pas le droit sur la marque, mais le bon

fonctionnement du marche.

BAYLOS.COM 14
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COMPLEMENTARITE
RELATIVE

© L'analyse de l'existence d'une infraction est differente:

© Le risque de confusion en matiere de marques est déterminé en comparant le signe tel qu’il a été enregistré a |'usage
Incrimineé.
© Alors que pour la concurrence déloyale, il faut confronter les signes tels qu’ils sont utilisés, en exigeant en outre une

implantation suffisante sur le marcheé du signe violé.

© L'application de 'une ou l'autre des législations, ou des deux en méme temps, dépendra de la demande du plaignant et de sa
base factuelle, ainsi que de la preuve que les conditions qui doivent étre remplies pour qu'ils soient qualifiés de contrefacteurs

en vertu de I'une ou l'autre ou des deux législations sont réunies.

© Si, dans la requéte, le partie demanderesse se contente d'alleguer la violation des droits conféres par les droits d'enregistrement
et la violation des prérogatives qu'ils conferent, en invoquant a la fois les lois sur la propriéte intellectuelle et sur la concurrence
deloyale, 1l est entendu que les deux lois envisagent un cas identique et que la loi sur la concurrence déloyale ne peut étre

appliquée.

BAYLOS.COM
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Adidas Vs. Scalpers: Décision n° 407/2018 du 20 décembre
2018 rendue par le tribunal de commerce n° 8 de Madrid
(procedure 760/2016).

© Adidas déboutée de la requéte pour concurrence déloyale
pour imitation déloyale du modele Stan Smith:

© les baskets Stan Smith manquent de singularité
concurrentielle: prolifération de baskets blanches de
style vintage sur le marché.

© Les deux modeles sont identifies par leurs propres
marques.

© Les marques de Scalpers sont renommeées et évitent
ainsi la confusion

© Processus creatif propre de Scalpers pour la creation
du modele de baskets.

BAYLOS.COM 18
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Pandora: Arret n° 209/2011 du 2 mai 2011 de la 15e Section de la Cour
d'appel de Barcelone.

© Rejet de la requéete en concurrence déloyale deposée par Pandora
contre des sociétés qui commercialisaient des bracelets similaires aux
bracelets Pandora.

© La copie est éevidente mais les objets copiés sont des formes
connues (coccinelle, fantome, trefle, etc.).

© Existence de nombreux concurrents sur le marché
commercialisant le meme type de produits : manque de
singularité concurrentielle.

© Peu importe que Pandora ait lance la tendance pour ce type de
bracelet.

©  Les bracelets en question ne sont pas exactement identiques, il y
a donc un processus créatif propre aux défendeurs.

© Depuis cette décision, Pandora a choisi d'enregistrer comme modele
tous les charms qu'elle lance sur le marche.

BAYLOS.COM 19
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Bombay Sapphire: Arrét n°® 95/2014 de la Cour supréme espagnole du 11 mars 2014.

Q

Action de Bacardi contre Goa pour violation de marque et concurrence déloyale. Bacardi
iInvoque la marque renommeée non enregistrée consistant en la couleur bleu saphir, ainsi
gue plusieurs marques tridimensionnelles.

La demande de Bacardi est rejetée :

© La couleur bleu saphir de la bouteille de Bacardi, bien gu'elle fasse partie intégrante
de plusieurs marques notoires de la demanderesse, n'aurait pas pu acqueérir, de
maniere propre et autonome, un caractere distinctif par 'usage.

© Enfin, la Cour supreme signale que la loi sur la concurrence déloyale peut étre

applicable, car elle repose sur des faits differents de ceux de |'action en contrefacon
de marque. Le comportement reproché concerne le mode de commercialisation et
de publicite du produit de la défenderesse consistant a reproduire la quasi-totalité
des élements essentiels qui distinguent et identifient la forme de présentation du
produit Bombay Sapphire, tel qu'il est commercialisé sur le marché.

© Cependant, la requéte est rejetée car il n'y a pas de confusion, de parasitisme et
parce qu'il existe des différences entre les boutellles.

BAYLOS.COM
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Dragon de Gaudi: Arrét de la Cour supréme n° 275/2017 du 5 mai 2017.

© Requéte pour vulnération de modeles et marques ainsi que concurrence déloyale
en ce qui concerne la commercialisation de figurines décoratives utilisant la
technique du « trencadis ».

© En ce qui concerne les actions en contrefacon de dessin industriel: les similitudes
des dessins et modeles se rapportent a des élements qui sont dans le domaine
public (utilisation d'un concept de propriété intellectuelle au lieu de concepts de
propriété industrielle tels que la nouveauté ou le caractere unique).

© Nullité de la marque consistant en la reproduction du dragon

© En ce qui concerne les actions en concurrence déloyale: les similitudes existantes
etant des éléments du domaine public (formes d'animaux, éléements de Gaudi et
technique du trencadis), elles peuvent difficilement constituer I"acte d'imitation”
illicite prevu par la loi sur la concurrence déloyale.

© Toutefois, la Cour supréme rappelle que le moyen le plus efficace d'eviter le
risque susmentionné d'association en imitation de services est |'utilisation de
marques et d'autres signes distinctifs qui sont protégeés par la propriété

ingystrislle. y
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Oreo y Chips Ahoy: Sentencia del Tribunal Supremo espanol de 2 de
septiembre de 2015

©  Action en contrefacon de marque pour des formats et des emballages
de biscuits Oreo et Chips Ahoy. Rejetée car la Cour supreme considere
que la force distinctive de la marque Oreo est telle que l'utilisation par ¢
la défenderesse d'une boite reprenant la méme idée de biscuits sans |
le nom d'Oreo empéche [l'existence d'un lien avec les marques
notoires.

© Action en concurrence déloyale pour avoir commercialisé des Cookies
et des Morenazos de maniere similaire a Chips Ahoy ! et Oreo. Rejeté
car il n'y a pas de risque de confusion ou d'abus de la réputation
d'autrul.

© Contradiction avec le récent arret du Tribunal du 20 mai 2020 (TWINS
COOKIE SANDWICH)

BAYLOS.COM 22
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Analyse des cas pertinents dans la

jurisprudence espagnole

Longchamp “Le Pliage”: Arret n° No. 14041/2017 de la Cour d’Appel de Madrid

© Action de Longchamp contre Priasuk pour violation de marque, de propriété
intellectuelle et concurrence déloyale.

© Contrefacon de marque et propriété intellectuelle mais rejette la condamnation
pour concurrence déloyale:

© Confirme l'existence d'une contrefacon de marque pour l'utilisation de la
margque Longchamp pour le marketing du produit incriminé

© Confirme la violation de propriété intellectuelle considérant que le modele
« le pliage » est original et que le produit vendu par Priasuk est un plagiat

© Rejet de la concurrence déloyale, pour avoir denoncé les memes faits que
sous les regles de propriété intellectuelle.
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Orona (Adwords): Arrét de la Cour Supreme n° 94/2017 Du 15 février 2017

ORONA
© Action de Orona contre Citylift pour violation de marque et concurrence déloyale
pour usage de Adwords.
Google  orona x4 Q
© La Cour d’Appel a rejeté la contrefacon de marque pour ['utilisation du terme « L O B g e s
Orona » comme adwords de Google, pour offrir des services alternatifs, mais a
estimé l'action de concurrence déloyale pour exploitation abusive de la réputation
d’autrui. oo s o salins s

61-4% Planta-Local 2 28037 ... 20120 Hernani (Gipuzkoa ...

© La Cour supreme annule le jugement et rejette les actions pour contrefacon de
marqgue et concurrence deéloyale:

©  Reévoque l'arréet au sens ou il viole en principe de complémentarité relative
©  Rejette a la fois la contrefacon de marque (« fair use ») et les actions pour

concurrence déloyale. On ne peut protéger par concurrence déloyale ce qui
ne peut étre protégé par la réglementation des marques.
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Analyse des cas pertinents dans la

jurisprudence espagnole

L'Oréal/Lancome/Polo Laurent/YSL: Arret n°® 508/2017 de la Cour d'Appel d’Alicante,

Seccion 82
© Action de Loréal contre Caravan Fragrances pour Vvio
concurrence déloyale, basée sur la commercialisation de

avec reférences a des marques célebres.

© Contrefacon de marque et actes de concurrence déloyale:

ation de marque et

narfums d’equivalence

©  Estime la contrefacon de marques notoires (exploitation abusive)

© Concurrence déloyale pour usage d'autres signes et éléments facilitant

'association avec les marques célebres.

©  Cette décision a été reproduite dans les arréts: SAP Alicante n° 71/2019 —
Guccl, Hugo Boss (autres) vs Equivalenza — SAP Alicante n® 275/2017 — Puig vs

Yoydema.

BAYLOS.COM
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Analyse des cas pertinents dans la
jurisprudence espagnole

Vie de Merde/Fuck my life: Arret n° 280/2017 de la Cour d’Appel de Barcelone du 29
juin 2017

© Action de « Vie de Merde » (VDM) contre « Asco de Vida » pour contrefacon de
marque, violation du droit d'auteur (plagiat) et actes de concurrence déloyale

8 VDM est deboutée de sa demande:

©  Face aux allégations de plagiat des pages web des requérants, la Cour rejette
‘existence d'une originalité de l'interface des sites web de VDM, ainsi que la
nossibilité de protéger le contenu de celle-ci —commentaires d'utilisateurs sur
un forum.

© Face aux actions de concurrence déloyale, la Cour considere que les
requérants n‘'ont pas exercé adéquatement ces actions.

BAYLOS.COM
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CONCLUSIONS

©  Avantage pour les titulaires de droits :

©  Arme juridiqgue supplémentaire pour attaquer la violation de leurs droits (utilisation sur le marche, formes de
présentation, circonstances). Attention, I'accumulation d'actions peut avoir des conséquences en termes de dépens
(s'il est fait partiellement droit a la demande, il n'y a pas de dépens).

©  Toutefois, I'applicabilité de la loi sur la concurrence déloyale n'est pas automatique.

© Un jocker pour les avocats:
©  Plus d'options et de stratégies.

© L'accumulation d'actions en concurrence deloyale et d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle permet d'attirer
la juridiction de tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (au lieu de devoir s'adresser aux tribunaux de
commerce qui manquent de spécialisation), bien que dans les deux cas les tribunaux de commerce soient
compeétents.

©  Forum shopping : En Espagne, si le titulaire des droits n'a pas son établissement dans ['une des villes ou il existe un
tribunal spécialisé en matiere de PI (Barcelone, Madrid, Valence, Alicante, Bilbao, Grenade, A Coruna et Las Palmas), il
peut choisir n'importe laquelle d'entre elles.

©  Psychologie inverse : Offre une porte de sortie aux juges, lorsqu'ils considerent qu'il peut y avoir un comportement
Inapproprie, sans aller jusqu'a considérer qu'il y a contrefacon de marque (par exemple, des actes contraires a la
bonne foi).
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CONCLUSIONS

©  L'utilisation des regles de concurrence déloyale n'est pas une solution magique et n'est généralement pas appliquée au
détriment des regles de propriéteé intellectuelle, notamment dans le domaine des marques :

© La concomitance des conditions établies par la loi sur la concurrence pour l'existence d'actes illicites doit etre
démontrée. Par exemple, I'existence d'une imitation concurrentielle nécessite de prouver |'existence d'une singularité
concurrentielle.

©  L'existence d'actes de concurrence déloyale ne peut étre dénoncée sans alleguer d'autres circonstances que celles
dénoncées (ou qui pourraient I'étre) en vertu des regles de PI.

©  Toutefois, dans le domaine des dessins et modeles et du droit d'auteur, la jurisprudence n'est pas aussi claire et il est possible
de contourner les exigences strictes fixées par la loi et la jurisprudence et d'appliquer la loi sur la concurrence déloyale au

détriment de la Pl. Est-il alors conseillé d'enregistrer les dessins et modeles ou de se donner beaucoup de mal pour prouver
I'originalité ?

©  Modernisation: Dans les cas ou l'existence d'un droit de propriété intellectuelle n'est pas tres claire, il est préférable de ne pas
enregistrer le droit et de laisser une trace de son existence et de sa date de création par le biais de |la blockchain a des fins de
preuve.

© En fin de compte, I'important est de trouver les moyens d'obtenir une décision favorable, qui mettra fin au comportement
illicite. Cependant, le débat entre le respect de la propriéeté intellectuelle et la concurrence déloyale a des conséquences en
termes de dommages et intérets :

©  Dans le domaine de la propriéeté intellectuelle, il n'est pas nécessaire qu'il y ait fraude ou faute et, bien souvent, la simple
existence de l'infraction implique I'existence d'un dommage (ex re ipsa).

©  En matiere de concurrence déloyale : I'acte déloyal a été produit par une fraude ou une faute.
BAYLOS.COM 29
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