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Résume en francais

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant 1’opposition formée par la société
titulaire de la marque « KERASTASE » a I’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée aupres
de I'Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée a statuer sur le bien-fondé
de la décision de 1'Office ayant rejeté cette opposition et accepté I’enregistrement de la marque «
KERASAVE ».

La Cour d’appel a confirmé la décision de 1’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu'une
similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de
confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La
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Jma

marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis
que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un
dessin bicolore.

La Cour a fondé sa décision sur l'article 133 de la loi 17-97 relative a la protection de la propriété
industrielle, qui énumere les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de
couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences
étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques.

La Cour a ainsi estimé que I’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les
critéres d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien
fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de 1’enregistrement, estimant que sa
compétence se limitait au controle de la décision de 1'Office en matiére d’opposition.
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Version francaise de la décision

Apres délibération conformément a la loi.

En date du 16 aolt 2013, la société (L) a présenté, par I'intermédiaire de Maitre Soulaimane Tehili, un
recours contestant la décision rendue par 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle sous le numéro
26601, décision portant rejet de 1’opposition et acceptation de la demande d’enregistrement.

En la forme:

Considérant que le recours a été présenté conformément aux formes 1égales, en qualité, dans les délais et
avec l'acquittement des droits requis, il convient de le déclarer recevable en la forme.

Au fond:

Il ressort des faits que la requérante, la société (L), est titulaire de la marque « KERASTASE », qu’elle a
précédemment enregistrée aupres de 1’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le
numéro 283650 en date du 15 mai 1964, pour la protection des produits et services classés dans les
classes 1-2-3-5-9-10-11-16 et 21 de la classification internationale de Nice, comprenant, a titre d’exemple
non limitatif, les produits de coloration, de traitement et de coiffage des cheveux, ainsi que les produits
de parfumerie et de cosmétique relevant des classes 2 et 3 de ladite classification. L’enregistrement
international produit ses effets dans plusieurs pays, dont le Maroc, en vertu des dispositions de
I’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, conférant ainsi a la marque de la requérante, KERASTASE,
une protection en application des dispositions de la loi 17/97, outre la protection découlant de la
Convention de Paris du 20 mars 1883 relative aux marques notoires, et notamment de son article 6 bis.

Cependant, la requérante a été surprise de constater que Monsieur Hicham El Araini a déposé une
demande d’enregistrement de la marque KERASAVE sous le numéro 130823 en date du 12 mai 2010
aupres de I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, pour la protection des produits
classés dans les classes 2 et 3 de la classification internationale de Nice. Ladite demande a été publiée
dans le bulletin des marques numéro 10/2010 en date du 27 mai 2010, publié par 1'Office Marocain de la
Propriété Industrielle et Commerciale.

Face a cette situation, elle a déposé une opposition aupres dudit Office en date du 23 juillet 2010, afin
d’empécher l'enregistrement de la marque de l'intimé, similaire a la sienne et portant atteinte a ses
intéréts.

Suite a cela, Monsieur le Directeur de 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a
rendu un projet de décision numéro 26601 statuant sur ladite opposition, notifié a la requérante en date
du 18 juillet 2011. Ce projet est devenu une décision conformément aux dispositions de I'article 148/3 de
la loi 17/97, telle que modifiée et complétée par la loi 31/05. Monsieur le Directeur de I'Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale a rejeté, par ladite décision, 1’opposition présentée par la
requérante et a procédé a l’enregistrement de la marque susmentionnée, au motif que le signe litigieux
pouvait étre adopté comme marque pour la protection de produits similaires sans porter atteinte aux
droits de la requérante sur sa marque antérieure.

Moyens du recours:
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L’appelante fonde son recours sur I'existence d’une similitude entre les marques, tant au niveau des
signes que des produits, et invoque la notoriété de sa marque. Elle soutient que I'intimé a imité sa
marque KERASTASE et 1'a reproduite délibérément, en se contentant de supprimer la lettre « A » et de
remplacer la lettre « S » avant la derniere par la lettre « V », outre 'utilisation de certaines couleurs et
expressions introduites intentionnellement pour éviter d’étre accusé de contrefagon pure et simple, en
adoptant la marque KERASAVE, objet de la demande d’enregistrement. Or, ces modifications mineures
ne sont pas susceptibles de distinguer la marque imitée de la marque originale.

Une simple comparaison entre les marques principales, KERASAVE et KERASTASE, révele une similitude
flagrante, voire une identité, sur les plans graphique, visuel, phonétique et conceptuel. Les deux marques
contiennent le méme préfixe distinctif KERAS, reconnu par la décision attaquée elle-méme. Elles sont
également composées du méme nombre de sept lettres, disposées dans le méme ordre, a savoir K-E-R-A-
S. La seule différence réside dans le remplacement de la lettre « T » par la lettre « V » dans la marque
KERASAVE. Par conséquent, la modification superficielle et intentionnelle apportée par l'intimé n’est pas
susceptible d’éliminer la confusion ou la similitude manifeste entre les marques, d’autant plus qu’elles se
rapportent a des produits et services similaires.

La jurisprudence marocaine établie considere que, en matiere de contrefagon de marques, il convient de
s’attacher aux ressemblances et non aux différences. Il ressort clairement de la demande
d’enregistrement de la marque litigieuse de I'intimé que son activité se concentre sur les mémes produits
et services protégés par l’enregistrement antérieur de la marque de la requérante, ce qui révele
I'existence de secteurs et d’activités commerciales communs aux parties.

Il apparait ainsi que la marque litigieuse KERASAVE n’est qu’une altération intentionnelle et évidente de
la marque de I'appelante KERASTASE, utilisée dans le but de profiter de sa notoriété étendue afin de
réaliser des gains illégitimes a son détriment.

Il convient de noter que la décision attaquée a omis de prendre en considération les dispositions de
I’article 225 de la loi 17/97, qui considere comme contrefaisant... (2) toute personne qui utilise une
marque sans l’autorisation du titulaire, méme en ajoutant des mots tels que « formule », « méthode »,
« recette », « imitation », « genre », ou toute autre mention similaire susceptible d’induire le
consommateur en erreur. C’est précisément ce qu’a fait le défendeur en se contentant d’ajouter le dessin
végétal, les couleurs et les autres expressions, telles que « HAIR TRAITEMENT », dans le but de tromper
le consommateur et de créer des modifications mineures afin de faire croire au public que son signe
KERASAVE est distinctif. Il ressort ainsi que la décision attaquée n’a pas pris en compte ces éléments
relatifs a la similitude entre les marques et n’a accordé aucune attention a la requérante, ce qui constitue
une violation des dispositions 1égales en vigueur et justifie son annulation sur le fondement du présent
recours, en application des dispositions de I'article 148/5 de la loi 17/97, telle que modifiée et complétée
par la loi 31/05.

La décision attaquée a également conclu que, bien qu’il existe une identité au niveau de certains
produits, les marques different pour d’autres produits, tels que les « préparations de conditionnement »,
les dégraissants et les abrasifs. Contrairement a ce qu’affirme la décision, I’appelante estime
objectivement que ces produits sont étroitement liés aux autres produits mentionnés dans les deux
marques. Il est illogique de dissocier les préparations de conditionnement des cheveux et les
dégraissants des huiles essentielles, des lotions de lavage, des produits de traitement et de coiffage des
cheveux, car ces produits sont étroitement liés entre eux. Or, ces préparations font partie intégrante des
produits de nettoyage protégés par la marque de ’appelante. Par conséquent, la requérante reproche a
la décision attaquée, dans sa partie relative a la comparaison des produits, d’avoir tant6t admis
'existence d’'une identité et tantot celle d’une différence, alors que les produits sont liés entre eux. Dans
ce cas, il n’est pas nécessaire de prouver l'existence d'une identité totale pour affirmer que les produits
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sont identiques, similaires ou comparables, d’autant plus que la marque KERASTASE est une marque
notoire et de renommeée internationale, dont la protection s’étend au-dela des produits concernés ou
mentionnés dans I’enregistrement.

Quant a la notoriété, la marque KERASTASE remplit toutes les conditions requises, notamment les
critéres énoncés dans I’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), adopté en 1994, a savoir la connaissance de la marque par une large partie du
public, en raison de son ancienneté ou de 'importance de son exploitation.

La marque de 'appelante possede toutes les qualités qui en font une marque notoire. En effet, la marque
KERASTASE est connue de longue date du public averti comme du grand public, ce qui est indéniable et
lui confere une protection plus large et plus étendue. Qui ignore I’ancienneté de la société (L) et la
qualité supérieure et de haut niveau de ses produits sur le plan international, notamment ceux
commercialisés sous la marque KERASTASE ? Par conséquent, en raison de sa notoriété, elle bénéficie
d’une protection globale et étendue contre toute atteinte, méme concernant des produits non similaires
et non visés par l'enregistrement. La requérante est donc fondée a demander I'annulation de la décision
attaquée.

Par ces motifs, la requérante demande 1’annulation de la décision attaquée numéro 26601 rendue le 14
juillet 2011 par Monsieur le Directeur de 1'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

De statuer a nouveau et d’ordonner la radiation de la marque KERASAVE numéro 130823 enregistrée par
Monsieur le Directeur de I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a Casablanca, en
vertu de la décision attaquée numéro 26601, soumise a I’examen de la Cour.

D’ordonner a Monsieur le Directeur de 1’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
d’inscrire la radiation envisagée de ladite marque dans les registres dudit Office, conformément aux
dispositions de 'article 165 de la loi numéro 17/97.

D’ordonner a l'intimé de cesser, dés le prononcé de la présente décision, toute commercialisation ou
utilisation de ladite marque, sous astreinte de 10 000 dirhams par infraction constatée.

D’ordonner la publication de la décision a intervenir dans deux journaux, I'un en langue arabe et ’autre
en langue francgaise, aux frais de I'intimé, y compris les frais de traduction.

De condamner l'intimé aux dépens.
Le recours était accompagné de pieces justificatives.

L’intimé a conclu en réponse que la marque de la requérante, KERASTASE, se distingue nettement de la
marque de ses produits, KERASAVE. De plus, la premiere lettre « K » est écrite en rouge, surmontée d’un
dessin en gris et orange, et 1’expression « HAIR TRAITEMENT » est apposée au-dessus de la marque,
ainsi que d’autres mentions soulignées en rouge et écrites en petits caracteres.

Par conséquent, les différences entre les deux marques sont substantielles et évidentes, et ne constituent
pas de simples modifications, contrairement a ce qu’affirme la requérante dans son recours.

Ceci est conforme a l'article 133 de la loi 17/97, qui considére que les caractéristiques figuratives, telles
que les dessins, étiquettes, timbres et bordures, constituent des éléments qui distinguent une marque
d’une autre et n’induisent pas le consommateur en erreur.
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De plus, un examen attentif des produits révele leur caractéere distinctif. Chaque marque en litige a son
propre caractere distinctif. La marque KERASTASE et la marque enregistrée par 'intimé, KERASAVE,
sont différentes 1'une de l'autre. Les différences résident également dans les produits auxquels elles
s’appliquent. La premiere s’applique aux produits de beauté et de parfumerie, tandis que la seconde
s’applique uniquement aux produits de traitement capillaire. D’ou les différences et les caractéristiques
distinctives de chacune.

Par ces motifs, I'intimé demande de confirmer la décision rendue par 1'Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale et de statuer conformément a ses conclusions en réponse.

Le Ministére Public a présenté ses conclusions écrites tendant a I’application de la loi. L'affaire ayant été
appelée a l'audience du 18 juin 2013, elle a été mise en délibéré pour prononcé de la décision a
I'audience du 9 juillet 2013, puis prorogée a I'audience du 25 juillet 2013.

Cour d’Appel:

Considérant que, contrairement aux allégations de 1’appelante dans son recours, la Cour, en comparant
la marque de la requérante « KERASTASE », son mode d’enregistrement et sa présentation, avec la
marque de 1'intimé « KERASAVE », constate que, bien qu'’il existe une similitude partielle entre les
marques, notamment au niveau des trois premieres lettres « KERAS », cette similitude partielle n’est pas
susceptible d’induire le public en erreur, compte tenu des différences significatives dans les autres
caractéristiques de chaque marque, telles que la couleur, la forme et le nom. La marque de 1’appelante
« KERASTASE » est écrite en lettres majuscules et en noir dans un cadre rectangulaire, tandis que la
marque de I'intimé « KERASAVE » est écrite en lettres minuscules et la premiére lettre « K » est écrite
de maniere distinctive en rouge, surmontée d’'un dessin en gris et orange, et I’expression « HAIR
TRAITEMENT » est apposée au-dessus de la marque, ainsi que d’autres mots soulignés en rouge et écrits
en petits caracteres. L’article 133 de la loi numéro 97/17 relative a la protection de la propriété
industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 05/31, considere que les signes figuratifs,
tels que les dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs et dégradés, constituent des
éléments qui distinguent une marque d’une autre. Par conséquent, cette différence évidente entre les
autres caractéristiques des deux marques permet au consommateur moyen de les distinguer facilement.
La décision attaquée, qui a pris en compte I’ensemble de ces éléments et a rejeté I’opposition de
I’appelante et fait droit a la demande d’enregistrement de l'intimé, est suffisamment motivée et bien
fondée, et doit donc étre confirmée.

Considérant que, concernant la demande d’annulation de 1’enregistrement effectué par le directeur de
I’Office en raison de l’enregistrement antérieur de l’appelante, la Cour d’Appel de Commerce de
Casablanca, lorsqu’elle statue sur le recours contre 1'opposition en application de I'article 148-5 de la loi
susmentionnée, son role se limite a controler les motifs de I’Office et la conformité de la forme et du fond
de l'opposition a la loi, dans les limites des moyens invoqués par les parties, et elle n’est pas compétente
pour statuer sur ce qui reléve de la compétence du tribunal de commerce, comme la demande
d’annulation de I'enregistrement. Par conséquent, ce moyen est mal fondé et doit étre rejeté.

Par ces motifs:

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,

En la forme : Déclare le recours recevable.

Au fond : Le rejette, confirme la décision attaquée et condamne 1’appelante aux dépens.
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