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Introduction

Le droit des marques repose sur des principes ®trélgles dont l'unique
objectif est de conférer a la marqgue une protecfioidique, outil indispensable pour
permettre la viabilité d’'une notion dans I'envir@mment juridique compris dans son sens le
plus large. Ainsi, la protection juridique de lanmae n'a d’autre role que de prémunir la
marque contre un risque juridique lié a la juxtaipas de plusieurs droits ou a la perméabilité
du systéme initial. Certes, ce mécanisme s’accongate contraintes et de procédures
formelles, mais il a 'avantage de procurer unetaiee stabilité et une grande sécurité
juridique pour les déposants de marques et lesidétes de droit.

Depuis I'avenement du numérique dans notre vididigone et donc dans notre droit,
l'internet a été le moteur des innovations formidaltonnues dans ce domaine depuis pres de
deux décennies. Ce nouvel instrument de commercdeetommunication, aux enjeux
economiques, stratégiques, politiques et militagel®ssaux, s’est tres vite imposé comme
I'acteur prédominant du bouleversement idéologigutechnique caractérisant les nouvelles
technologies de I'information et de la communicatiDans la pratique, cette situation allait
profondément modifier notre droit en le réaménagears davantage de souplesse, condition
inhérente a I'innovation.

Pour que l'usage de linternet soit a la hauteag plossibilités qu’il offre, il fallait que
chaque utilisateur se fasse attribuer une adressegiduelle, afin que I'on puisse le localiser.
C’est I'adresse IP pouk Internet Protocol » Aujourd’hui, cette adresse est techniguement
numérique et est constituée d’'une suite de chiffyes I'on écrit par quatre nombres (tous
inférieurs a 256) séparés par trois points par @kera 179.43.132.68 ». Pour des raisons de
convenance mais aussi de facilité d’utilisation,systéme a été élaboré ou il est possible de
retrouver un site en utilisant un nom composé dacateres alpha-numériques, en associant a
chague nom une adresse chiffrée : le nom de dorétaitené.

On peut donc dés lors définir le nom de domainmme l'adresse qui permet
notamment de localiser les serveurs, les sitegnietteet/ou les utilisateurs. Il permet une
connexion facile au réseau et permet I'acces aveseftp pour « file transfer protocol »
traduction de protocole de transfert de fichiespéee de stockage de fichiers électroniques),
aux sites internet et a la messagerie électronigpi@om de domaine est donc unique, global,
portable et international.

Le nom de domaine se lit de droite a gauche. miéld le plus a droite, encore appelé
extension ou suffixe, indique la nature du nom dmaine. Il s’agit du nom de domaine de
premier niveau {op Level Domaimou TLD). C’est la zone d’enregistrement du nom de
domaine.

Les TLD se divisent communément en deux grand€gcees :
- Les TLD génériques ou gTLD powrGeneric Top Level Domain £es domaines
correspondent en principe a l'activité principake lirganisation qui S’y enregistre :

« .com » pour les entreprises commerciales, «xqrgur les organisations a but non

et «.mil » pour les organisations gouvernemental@gricaines, «.edu » pour les

écoles ou universités, «.int » pour les orgarosatiinternationales. Les extensions
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génériques n'ont aucune limitation géographiqu@eatvent donc étre déposées de
partout dans le monde.

- Les TLD géographigues ou ccTLD powiCountry Code Top Level DomainGette
partie du nom de domaine désigne le pays d’enregignt. Il existe un domaine
national pour chaque pays relié a I'internet comé@&ment a la norme ISO 3166-1. A
titre indicatif, la France dispose du «.fr », I'glaterre du « .uk », I'Allemagne du
« .de »... Il convient de souligner que les EtatssUiisposent toujours d’'un ccTLD
intitulé « .us ». Ainsi, il existait a I'origine dee systeme, un «.com.us ». Mais le
développement important d’internet hors des Etatsla conduit les autorités de
nommage a créer un nhom de domaine générique emxe.cles ccTLD sont donc
géographiquement limités.

D’un point de vue technique, le nombre d’adregsedt limité puisque le systeme de
composition de cette adresse est basé sur des deitehiffres prédéterminées. Ainsi, notre
protocole actuel, I'lPv4, pouvant offrir que quedgumilliards d’adresses IP, va dans un
avenir relativement proche, devenir I'lPv6, quiaeam protocole ou les possibilités de
création d’adresses IP seront bien plus grandésilliritées.

C’est dans le méme souci de prévention de toutieiste pénurie, qu’il a été procédeé a la
création de sept nouvelles extensions génériquestr€) d’entre elles sont en principe
réservees pour un usage professionnel : « .aeooiig secteur aéronautique, « .pro » pour la
création de sous domaines sectoriels comme « law.pour les avocats, « .museum » pour
les musées et «.coop » pour la sphere coopér&imecomitamment, a été créé le « .biz »
pour les entreprises commerciales, le « .name plpsisites personnels et le « .info » pour le
libre accés. Le tout dernier né de cette séri¢eesteu » qui fut lancé en 2005 conformément
au reglement européen 733/2002 adopté le 22 H0R.2

Le nom de domaine se compose également d’'un préfitp://www), et d'un radical
gue I'on pourrait communément appeler le nom dealoestricto sensuC’est la seule partie
distinctive de la dénomination choisie. Ainsi, apr@voir considéré le nom de domaine
comme un simpl& moyen technique d’une activité commercidldes juges ont rapidement
constaté que le nom de domaine possédaitwaeur commerciale®non négligeable. C'est
pourquoi, beaucoup d’auteurs ont estimé que le derdomaine avait un caractere a la fois
suffisant et nécessaire. Le fonctionnement d’irdeme permet pas d’accéder aux ressources
du réseau sans taper un nom de domaine dans éad@arecherche. Mais a l'inverse, un nom
de domaine suffit a lui seul pour avoir une présemondiale sur la toile.

Incontestablement, le nom de domaine permet a@aspromouvoir des produits et
services et de les différencier parmi ceux offpesd’autres concurrents sur un méme marché
ou sur un marché connexe. Ainsi, il joue, de fhatréle d’'une marque pour toutes les
opérations et transactions se déroulant sur irtteluais sommes certainement ici au coeur de
la raison pour laquelle s’est installé un conflitre marques et noms de domaine. Et cette
raison s’inspire directement de la pratique.

A travers le nom de domaine, veéhiculent de nongmeunformations concernant
précisément le nom de I'entreprise ou de I'entinmée dans le radical, et les différentes
catégories commerciales qu’'offrent telle ou teliespataire, sur internet.

! TGI de Marseille, 18 décembre 1998
2 CA de Paris, 18 octobre 2000iygin Ltd ¢/ France Telecom
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Or la toile est devenue en moins de dix ans wn pigvilégié pour les annonceurs,
commercgants, exposants, ou tout autre organismeneocial, pour inciter a la vente et donc
promouvoir de maniere mondialisée, les mérites degues répertoriées traditionnellement
sur un support publicitaire classique.

A l'instar de lI'acces a l'information qui est pasde la télévision et de la radio, a
l'internet avec les avantages d’instantanéité etag@ité qu’on lui connait, la marque par le
biais de la publicité sur les médias classiquaesséaau maximum des voies ouvertes par le
numérique pour devenir un enjeu crucial. Le dreitdgvait impérativement de réglementer
cette situation et de poser des regles pour gueal@ue ne subisse pas les conséquences
négatives de I'évolution des technologies.

Ainsi, les caractéristigues méme des noms de dwmmant pu conduire a les
caractériser comme uremarque mondiale de faif.be nom de domaine représente un signe
qui a priori rentre en concurrence avec les autres signesndifdj car étant composé de
lettres, il est qualifiable en lui-méme de signstidctif, au méme titre que les signes
classiques du droit des marques. Le nom de doneshda clef de la présence et de
I'identification commerciale sur la toile.

Comme nous venons de le voir, le nom de domaina &sfois le signe distinctif du
site qu’il dénomme et son adresse sans laquellest pas possible de communiquer avec lui
sur l'internet. Or, les régles d’attribution et afegistrement des noms de domaine, qui sont
compléetement différentes de celles existantes [@sumarques, font fi de I'existence d’autres
signes distinctifs telles que les marques, dénatoima sociales, enseignes... pourtant
concurrents aux noms de domaine. L’'on pourraitm&sua situation en disant que marques et
noms de domaine appartiennent a la méme catégoridgue, celle des signes distinctifs,
mais que le nom de domaine a des regles beaucouns guntraignantes et plus souples, lui
conférant un avantage d’importance.

Ainsi, de nombreux conflits sont apparus et uneaspuudence abondante s’est
développée, témoignant parfois de la confusiontdesnaux. La régle pour I'enregistrement
des noms de domaine est celle du « premier apirednier servi ». Un individu peut donc se
faire attribuer un nom de domaine, pourvu que persad’autre ne l'ait fait avant lui. Les
autorités de nommage n’ont qu’un role techniqueemregistrant les noms de domaine non
encore inscrits et demandés. Finalement, a lardifté&e du droit des marques, le principe de
'unicité du nom de domaine s’applique pleinememt mternet. Un nom de domaine est
unique, peu importe I'entité, I'organisme ou l'imatlu qui fait la demande d’enregistrement,
et peu importe la nature et le nom du radical.

Au moment de la réservation par l'acquéreur«leegistrar » a savoir l'autorité
décentralisée chargée de prendre en compte la dendiabtention, ne peut logiquement
connaitre I'utilisation future qui sera faite dunmaouvellement acquis. Le premier arrét de
jurisprudence validant le fait que l&registrar» devait se cantonner a un rble
d’enregistrement sans réaliser de recherche diaritér pour savoir si une marque déja
enregistrée et déposée existait déja, fut 'ordoneale référé du Tribunal de Grande Instance
de Paris en date du 13 septembre 2001.

3 SCHAMING B., Internet ou I'émergence de la marque mondiale dé¢, faetites Affiches, Propriété
Industrielle, N° 49, Mars 2001, pp 14-17.
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Cet arrét énoncait que la société d’enregistrement n’a aucune respongéba
assumer relativement aux conditions d’enregistrardemom de domaine, dans la mesure ou
il n'est pas établi qu’elle ait outrepasseé les tesmde sa mission d’enregistrement de noms de
domaine conformément au contrat d’accréditationsgasvec 'lCANN,... »

Cette situation ne pouvait mener qu'a une absealeeaegles dans la procédure
d’enregistrement des noms de domaine conduisarierdelgence de pratiques parfois
empreintes de mauvaise foi caractérisée. C’est qiress’est développé tecybersquatting »

Ce terme, d'origine anglo-saxonne, caractériseitacde demander I'enregistrement d’un
nom de domaine correspondant a la désignation dhargue antérieure existante, dans le but
de monnayer cette attribution via le marchandage dentreprise titulaire des droits sur la
marque antérieure en question. Ainsi, la défaikada contrdlea priori a eu pour effet
néfaste de conduire certains individus, a profadfinsu des détenteurs et des exploitants de
marques, de la notoriété ou simplement de l'excgede ladite marque dans un but
économique, en totale négation des principes toai¢ls entourant le droit des marques.

La lutte contre le« cybersquatting »a amené les entreprises a attaquer les
intermédiaires afin de les sensibiliser. Certettecattitude est compréhensible d’'un point de
vue théorique puisqu’on a tendance a assimilerdle de celui qui délivre a l'activité
d’organismes officiels chargés de I'enregistrenaed marques comme en France, l'Institut
National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Poautant, cette politique de prévention
semble étre inefficace puisque chaque enregistrerserait livré a une appréciation
nécessairement subjective. En effet, la recher@rgétiorité pour le nom de domaine devrait
se faire au niveau mondial, seul véritable méthcalgable d’assurer 'absence de marque
antérieurement existante, chague nom de domaimé @égue pour le monde entier. Mais,
cette recherche semble rester quasiment impossibpgrer, d'une part au regard du nombre
de marques existantes sur 'ensemble de la plae&téautre part, en raison de I'absence de
regles internationales régissant I'enregistremest mharques. Cette derniére raison est sans
doute la plus importante puisqu’elle est portewseidn trop d’hétérogénéité en la matiére.

La lutte contre lex cybersquatting »a I'échelle mondiale n’est donc pas en place
aujourd’hui, du moins dans son aspect préventiirRautant, 'exemple de la Charte de
'AFNIC (Association Francaise pour le Nommage itn&t en Coopération) est un exemple
intéressant. L’AFNIC, association régie par ladei 1901 et créée en décembre 1997 pour
gérer par délégation de I'lCANN le domaine natiofr@incais, a exigé la fourniture de
certains renseignements lors de I'enregistremamnt dom de domaine en « .fr ». Il incombe
ainsi a celui qui formule une demande d’attributida fournir a I'AFNIC la preuve que le
nom de domaine demandé est bien sa dénominatisalesezi son nom commercial par la
production du K-Bis. Il convient également de preule dépbt d’'une marque correspondante
pour les noms de domaine en « .tm.fr ».

Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeurdisgtosant d’'une adresse postale en
France peut déposer le nom de domaine de son ehoixfr ». En effet, TAFNIC a simplifié
les procédures d’obtention d’'un nom de domaine pegiparticuliers et s’est ainsi rallié a la
régle du « premier arrivé, premier servi ». Ce dgeament de politigue est sans doute le
constat que les démarches formelles ont certes eopremiéres conséquences de limiter
guelque peu l& cybersquatting »mais les inconvénients sont toutefois importamsrte de
fluidité dans les procédures, incapacité a limigephénoméne au niveau mondial, perte de
popularité pour le « .fr », restriction de I'essemeéme et de I'usage de l'internet...
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Parallelement, des regles visant a prévenir laflitbentre les noms de domaine et les
autres signes distinctifs ont pu étre mises eneplBour I'enregistrement de certains noms de
domaine dans des espaces prédéfinis, il fut prioepte les droits de propriété intellectuelle
a l'instar des articles L 712-4 et L 712-5 du Cadada Propriété Intellectuelle. De méme, les
substances pharmaceutiques par exemple, ontdhjet' d’'un rapport de I'INPlpréconisant
la soustraction de la base des noms de domaingédesninations communes internationales.
C’est a I'heure actuelle le seul exemple de linotatsémantiquea priori d’'un nom de
domaine.

Simultanément a la question de I'enregistrementradens de domaine, le systeme de
nommage est aussi un enjeu économique et politguaremier ordre. Compte tenu du petit
nombre de suffixes créés et de ce que le patrimennearactéres est forcément limité, il était
aisé de percevoir que le systtme de nommage neagcurospérer qu’a la condition de se
confiner a un cercle restreint d’initiés. Des lemamt ou le grand public a investi le réseau, ce
qui était d'ailleurs I'objectif avoué, la pénurieesi noms de domaine est apparue. Cette
carence a ainsi fait évoluer le nom de domainerdple ressource technique vers une valeur
commerciale et un enjeu stratégique au niveau nabndi

Finalement, le principe du « premier arrive, prnsiervi » conduit a une logique ou le
nom de domaine est facile a obtenir, a la fois poucodt modique et sans égard particulier
pour les signes distinctifs déja attribués. Soract@re universel finit de lui attribuer une
victoire définitive quant aux possibilités et anlatoriété par rapport aux droits classiques de
la propriété intellectuelle.

Le droit des marques, lui, protege la marque paassemblage de principe inhérent a
'usage qui en est fait, notamment les principesedetorialité et de spécialité. Nous verrons
dans le développement de notre étude en quoi ¢ensises principes et nous étudierons les
formalités d’enregistrement de la marque dansdé dommun.

Mais nous pouvons deés lors constater que le dézaage la marque et le nom de domaine
est grand, puisque le mécanisme d’attribution demshde domaine échappe aux deux
principes fondamentaux précités. En effet, et neugerrons également, ni le principe de
spécialité, ni le principe de territorialité nensen théorie des regles auxquelles répond
naturellement le nom de domaine. Cela pose dortalbruent la question de la résolution des
conflits entre ces deux notions. Comme le dit LaceeRavillon, auteur de Doctrine,le
conflit entre les noms de domaine et le droit desgues sur internet nait de I'absence de
connexion entre le systeme d’enregistrement desjuear administré par une autorité
publigue sur une base territoriale, et le systemenmgistrement des noms de domaine,
administré par des organisations non gouvernemeastsans limitation fonctionnelle. »

Des oppositions fondamentales existent entredeegtion des marques et celle des
noms de domaine. Comme nous venons de le présefdgst,d’'une part au regard de la
procédure d’enregistrement que la source de cditcoaft. D’autre part, il y a un défaut
d’examen de validité mis en ceuvre pour les nomglaeaine, et qui est corollaire de
'opposition des formalités d’enregistrement. Unir@ opposition est I'absence du critére de
distinction qui a pour conséquence directe le rmmpact par le nom de domaine du principe
de spécialité. La question de la territorialité exin largement en cause quant aux raisons du
conflit en question.

* Rapport de I'INPIThe recognition of rights and the use of name&éninternet domain name syste2002, pp
28a42
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L'objet de cette étude n’est pas de voir en gqeondm de domaine est un acteur
déterminant dans I'environnement global de I'inegriCette question, non moins intéressante,
est davantage commandée par des aspects liésvadiarement économique et stratégique
du nommage internet. De méme, notre recherche ngesehera pas sur les problémes
touchant a l'identification des différents acteahs nhommage internet, dont les noms de
domaine sont I'objet essentiel. Enfin, il ne sees fici question de l'interférence entre les
noms de domaine et les autres droits, hormis hi¢endu le droit des marques, tels que le
droit des médias ou le droit de la publicité. Cepeats seront traités rapidement au fil de
notre exposé mais sans faire I'objet d’'une anatitaillée qui aurait nécessité un travail plus
important et bien plus vaste.

Nous avons donc choisi de cibler notre devoirlawonfrontation entre la marque et
les noms de domaine, principalement au regard gediction juridique respective de ces
deux notions. Cette étude conduit a une premiérel@matique :

Comment se caractérise le conflit entre le drastm@rques et les noms de domaine et quelles
sont les évolutions juridiques possibles pour rdssun tel conflit ?

Une fois cette problématique traitée, il conviendeaésoudre une seconde problématique :
Comment se manifeste, dans la pratique, la miseeewe de la protection juridique de la
marque et la protection juridique du nom de domagteuelles sont les solutions judiciaires
appropriees ?

Mais, la question essentielle a laquelle notre esgdie tentera de répondre, comme
'aboutissement de ce travalil, est celle-ci :

La protection juridique du nom de domaine est-sllfisante ou doit-elle s’inspirer de celle
de la marque ? En d’autres termes, la protectiowifue du nom de domaine peut-elle
devenir compléte et autonome ?

Pour mettre les moyens au service de cette rdafienous avons décidé d’adopter un
raisonnement par déduction. En effet, nous consatseune large partie au droit des
marques, indépendant des noms de domaine, poer t#abord de bien comprendre en quoi
consiste la protection juridique de la marqueolisisemble que c’est un élément déterminant
pour pouvoir par la suite analyser objectivemenypmlogie du conflit qui 'oppose aux noms
de domaine. Pour cela, il conviendra de mener esergption des systemes d’enregistrement,
en théorie. Par la suite, nous examinerons I'éiaruét la mise en place pratigue des deux
protections juridiques aux fins de constater Idfidi® cohabitation entre les principes
traditionnels protégeant la marque et leurs apfdica aux noms de domaine.

L’ensemble de ces démarches fera I'objet d'une grenpartie.

Comme nous I'avons déja souligné, I'origine duftbentre les marques et les noms
de domaine est pour beaucoup issue de la pratitjast pourquoi, c’est a travers l'usage qui
est fait du nom de domaine que les difficultés agept. Ainsi, notre recherche devra dans un
second temps se pencher sur la résolution du tetflur la portée réelle de la coexistence
inévitable entre marques et noms de domaine. Nausons les procédures judiciaires
appropriées, les actions possibles. Nous étayarotte propos par un exposé des solutions
ameéricaines. En effet, il semble pertinent de n@pier les options proposées par la justice
américaine en ce domaine. Nous terminerons cettherehe par la réponse a la
problématique de départ, apres avoir durant texipbsé, examiné et traité les moyens nous
permettant d'y répondre. Nous verrons ainsi quarise en compte des intéréts respectifs de
chacun des détenteurs de droit est la réponsdutasola plus adaptée. Elle implique une
délimitation des enjeux et des conséquences regpect
Toutes ces étapes seront traitées dans une seuartige
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PARTIE |: LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA
MARQUE A L'EPREUVE DES NOMS DE DOMAINE

Lorsque I'on examine la source du conflit entrerquas et noms de domaine, on se
doit d’examiner les raisons inhérentes a ce con@liest pourquoi, dés le début de la
procédure d’enregistrement, on peut constater sebreuses différences laissant présager
une dichotomie tres nette entre la protection jgtid de la marque et celle du nom de
domaine (Chapitre I). Il conviendra également daalétrer 'impossibilité théorique de faire
appliquer aux noms de domaine les grands princlpefoit des marques (Chapitre 11).

CHAPITRE | : UNE PROTECTION JURIDIQUE DIFFERENTE DU E A
DES SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DIFFERENTS

Comme nous l'avons déja signalé lors de l'intrdoiug une des démarches de ce
devoir est d’apporter une vision assez détaillédrdit des marques et du fonctionnement de
la protection juridique de la marque. C’est pouignous commencerons par un expose du
systeme d’enregistrement de la marque en tant queCe procédé nous parait étre
indispensable pour bien comprendre et analysetapauite, les enjeux de la confrontation
avec les noms de domaine (Section I). Nous verdong ensuite, dans un second temps, le
systeme d’enregistrement du nom de domaine pouwstatan que ces deux meécanismes qui
different I'un de l'autre, expliquent en partiegjposition en présence (Section II).

Section | : Le systéme d’enregistrement de la mara

Il s’agit ici de s’intéresser a la procédure dagistrement a proprement parler a savoir
un retour a la nature et a I'objet de la marqueg@aphe I). Cette procédure, tres formalisée
et hiérarchisée, conduit ensuite a se pencheresucdnséquences immédiates qui se font
ressentir sur la marque elle-méme (Paragraphe II).

Paragraphe | : La procédure d’enregistrement et sepremieres conséquences

A : Les raisons inhérentes au besoin d’enregistném@ature et objet du droit des marques

1°) L'évolution actuelle du droit des marques

Il existe quatre grands facteurs d'ordre « sogigjoes » qui expliquent les
fondements juridiques ou économiques du droit dasjues.

- L'importance économique et sociologigue des mesq
Depuis le début du XXe siecle, on eu conscienddrdportance des marques notamment
par leur capacité a attirer et a fidéliser unentéke. Des 1905, la marque américaine
« Royal Baking Powder #tait déja estimée a 5 millions de dollars. Augblmi de
nombreux produits et services sont vendus sousnémee marque a travers le monde.
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Il s’agit donc d’une véritable notoriété commeleidour donner des chiffres, d’apres

le journal francais Le Monde dans son édition de20@l, les 20 marques les plus cheres
de la planéte sont évaluées entre 15,2 et 72,%arddl de dollars. Il est donc déja aisé de
constater que les enjeux économiques sont faramirdautant que la notoriété que
confére une marque nécessite trés souvent de ti@®ux investissements. A titre
indicatif, la société Coca-Cola a dépensé prés demi milliard de dollars en publicité
entre 1922 et 1972. Les juges doivent ainsi peses|décisions lorsqu’ils sont amenés a
juger des affaires de nature a remettre en causendestissements tres chers, étant
cependant entendu que l'importance des investigssméest pas un critere de protection
suffisant en droit des marques.

- L’évolution de la notion de marque du signe \tersythe.
A l'origine, la marque avait une fonction socio-aomique de porter a la connaissance du
public l'origine d’'un produit. Des 1877, la juriggtence constataik qu’un signe non
destiné & remplir ce but ne peut-étre déposé a tie marque de fabriqué.»Mais de plus
en plus, I'évolution de la marque va vers une flamciplus symbolique. La marque a
aujourd’hui pour objet le ralliement qu’il soit caeient ou pas, a certains symboles, a des
signes de reconnaissance. Cette situation a coaduitilisation de marques, de signes
qui n'ont pourtant aucune relation avec l'originardproduit ou d’'un service quel qu'il
soit. Il convient donc de se demander si n'impajtel « symbole social » peut faire
I'objet d’'une exploitation au titre de marque oil B'y a pas une perversion du systéeme.
En effet, la loi prévoit bien que la marque doitpénativement servir a distinguer un
produit ou un service. Un arrét de la Cour d’appeParis du 27 janvier 1994, est venue
rétablir une situation plus rationnelle, en refusda reconnaitre comme marque un signe
purement décoratif et ne remplissant nullement la fonction dévolue a largnoa,
d’identification de l'origine du produit »Malheureusement, un arrét de cassation du 28
novembre 1995 n’a pas permis de pérenniser cesienvi

- L’augmentation quantitative des dépéts.
L’on assiste a une croissance constante du nonmibr@édots de marques. D’aprés M.
Arpad Bogsch le nombre de marques enregistrées dans le mehaejeurd’hui de
2 O00 00O et devrait atteindre 3 600 000 en 20iL7orstient compte des autres signes
distinctifs de nature a constituer une antéridriééson sociale, enseigne...), c'est de deux
millions de signes distinctifs qu’il faut tenir coe et ce, sans compter les dizaines de
millions d’autres droits antérieurs comme les ngpasronymiques ou les dessins et
modeles.

- L'interférence du droit de la concurrence.
Le droit communautaire a recentré le droit des oesqsur le terrain du droit de la
concurrence et donc, indirectement, sur celui ait @ la consommation. Ainsi, certes le
droit des marques est encore un droit privatif,snilase situe hiérarchiquement sous tous
les autres droits privatifs (droit des brevets,itddbauteur, droit a I'image...).Tous ces
autres droits privatifs sont donc de nature a merdlrs signes indisponibles a titre de
marques.

® TGI de Paris, 9 mars 1877
® BOGSCH Arpad, Directeur de 'OMPI
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Au regard du droit de la concurrence, il est certgu’'un abus de droit peut étre
caractérisé par le fait d’acquérir une marque &uéz non exploitée dans le seul but de
I'opposer & un concurrent en vue de I'élimihen bien par I'utilisation d’'une marque
pour porter illicitement atteinte aux droits dessmmmateurs ou a la libre concurréhce

2°) La fonction du droit des marques

La vision américaine de la fonction que doit joleemarque peut se résumer dans la
formulation de la Cour Supréme américaine dés 1%Bobjet du droit des marques n’est
pas de protéger les marques, mais de protégerrienuerce ».

Pour les définitions francaises, l'articl€’ tle la loi du 23 juin 1857 définissait une marque
comme « un signe servant a distinguer les produits d’dabrique ou les objets d'un
commerce »Cette définition reste d’actualité méme si ladai31 décembre 1964 a introduit
la notion de marque de service. L’article L 71141 @ode de la propriété intellectuelle
consacre le caractére distinctif de la marqueweetsae signe utilisé.

La fonction de la marque est donc €garantir au consommateur ou a l'utilisateur final
lidentité d’origine du produit marqué, en lui peettant de distinguer sans confusion
possible ce produit de ceux qui ont une autre pramee 3. La marque se définit donc par sa
nature (le signe) et par sa fonction (distinguexr pl@duits ou services).

Aujourd’hui, I'on peut systématiser les différemitienctions jouées par la marque, en
les classant en quatre catégories distinctes. Lajuaaa donc pour fonction d’identifier
I'origine des produits ou des services, de gardatgualité des produits ou des services, de
permettre la publicité des produits ou des servitede formaliser « I'achalandage » c'est-a-
dire le pouvoir de ralliement des clients a un pibéu a un service. La conséquence
immédiate de cette quadruple fonction est guie droit des marques est un élément essentiel
du systéme de concurrence non fausié »

Comme nous l'avons vu plus haut, la marque a teselaes dernieres années a perdre sa
vocation traditionnelle pour devenir de plus enspkiemblématique ». La premiere directive
du Conseil Européen du 21 decembre 1988 est ciffirmant une ultime foi que les
signes susceptibles d’'une représentation graphigupeuvent constituer une marque qu'a la
condition qu’ils soient propres a distinguer leoguits ou services d’une entreprise de ceux
d’autres concurrents.»

3°) Relations du droit des marques avec les adt@ts

La loi a instauré une hiérarchie entre la mardgueseautres droits privatifs, la marque
n’étant qu’un droit d’occupation, et donc inférielaux autres droits intellectuels qui sont des
droits de « créativité » ou de personnalité. Conteenombreuses marques intégrent une
creéation graphique ou verbale réalisée par des, tiarvalidité de leur enregistrement est
conditionnée par un transfert de droit du créageuprofit du déposant. Le dépdt, au titre de
marque, de la création artistique d’'un tiers ebdé&nce d’'une cession écrite des droits de
reproduction est nul.

" CA de Grenoble, 15 décembre 1977

8 CA de Paris, 28 octobre 198Bebal ¢/ Nutrial

° CA de Paris, 10 septembre 198&mbly ¢/ Wolf
19 CJCE, 18 janvier 200Merz et Krell
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La hiérarchie des « droits privatifs » joue awdans les deux sens, puisque le dépbt
d’'une invention ou d’'une création a titre de marqiest pas valide si ce dép6t n’a pour seul
objet que de créer un droit privatif sur un desginmodéle qui ne serait pas protégeable au
titre des dessins ou du droit d’autEur

Toujours compte tenu de sa position hiérarchiqueenmdérieure dans I'échelle des

droits privatifs, le droit des marques est affedts exceptions qui s’appliquent aux droits
privatifs qui lui sont supérieurs, comme par exaral« parodie et la caricature ». De méme,
la notion de reproduction d’'une marque par photugea doit étre analysée au regard des
principes dégagés en matiere de reproduction phagtb@ue par le droit d’auteur.
Notons enfin que concernant la concurrence délpyateque la contrefacon de marque se
double d’actes distincts de concurrence déloyadetibn en concurrence déloyale peut,
comme pour les autres droits privatifs, constitwee action concurrente et/ou subsidiaire a
I'action en contrefagcon de marque.

B : L'enreqistrement de la marque

1°) La demande d’enregistrement

A I'exposé des enjeux et de I'importance de laquarpour 'ensemble des acteurs
economiques, il est logique que le droit des magaaie élaboré une protection juridique
efficiente et de qualité.

La demande d’enregistrement, premiere étape du déda marque, illustre bien ce souci.
Selon l'article L 712-1 du Code de la propriétéeiidctuelle,« la propriété de la marque
s’acquiert par I'enregistrement. »Toute personne, physique comme morale, peut istneg
une marque. La régle dite de « l'indépendance dmdeque » permet d’ailleurs a un non-
commercant de déposer une marque en son nom peltsbags étrangers également peuvent
enregistrer une marque en France sous réservapitation de l'article L 712-11 du Code
de la propriété intellectuelle, & savoir qu’il esgulierement déposé la marque ou obtenu son
enregistrement dans le pays de son domicile owdetblissement, et que ce pays accorde
la réciprocité de protection aux Francais. La mangeut aussi étre enregistrée en copropriété.
Le dépbt de la demande d’enregistrement s’effectait, personnellement par le déposant,
soit par un mandataire ayant son domicile ou seégessocial en France ou en Europe.

Le dépbt s’effectue aupres de I'Institut Nationalld Propriété Industrielle (INPI) ou de ses
relais régionaux, ou aupres du greffe du Tribueat@mmerce.

Le dépbt comprend divers documents dont le madigllea marque, I'énumération des
produits et services auxquels elle s’applique, demande comportant I'identification du
déposant... La réception de ses piéces conduitr@dian d’'un numéro d’enregistrement.
Tout dépbt ne comprenant pas au moins un exempligirea demande d’enregistrement,
méme irréguliere en la forme, est déclaré irreckevab

2°) La procédure d’opposition qui en découle

C’est la loi du 4 janvier 1991 qui a consacré tacpdure d’opposition pour le droit
des marques. C’est le corollaire de la procéduzeifge.

1 CA de Paris, 27 janvier 1998mile
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La procédure d'opposition a comme objet princidal permettre aux titulaires de
droits antérieurs de faire obstacle a I'enregistneinde marques susceptibles de leur porter
préjudice. De plus, cette procédure permet d'édtedéposant de bonne foi d’étre obligé de
renoncer a sa marque plusieurs années apres s@mlant, a la suite d’une action en nullité.

Il résulte de la combinaison des articles L 713 712-4 du Code de la propriété
intellectuelle, que le délai pour formuler une ogiion est de deux mois.
Selon l'article L 712-4 du Code de la propriéteéligctuelle, I'opposition a I'enregistrement
d'une marque peut étre faite par le propriétairand’ marque enregistrée ou déposée
antérieurement ou bénéficiant d’'une date de péauittérieure. Elle peut aussi étre intentée
par le propriétaire d’'une marque antérieure notoet connue. Enfin, le bénéficiaire d’'un
droit exclusif d’exploitation, agissant personnelent ou par l'intermédiaire d’'un conseil
mandataire qualifié, peut aussi faire oppositidlerregistrement.

Il est & préciser ici que cette procédure se éieis deux catégories : I'opposition en
elle-méme, ouverte aupres de I'INPI aux seuls ditek de droits sur une marque
préexistant¥, et I'action judiciaire en « nullité » ou en « eexdication » devant les tribunaux,
ouverte aux personnes pouvant invoquer d'autreisstfto
Le seul motif possible pour justifier d'une demantigpposition est I'atteinte a une marque
antérieurement existante.

La procédure d’opposition répond & la régle du ramfictoire”.

Enfin, la procédure d’opposition est cléturée laiesdiopposant a retiré son opposition, perdu
sa qualité pour agir ou n’a fourni aucune des gigmeuvant que la déchéance de ses droits
n’'est pas encore encourue. La procédure peut pawrai étre cloturée lorsque I'opposition
devient sans objet par suite d’'un accord survertre des parties. L’article R 712-18-3° du
Code de la propriété intellectuelle prévoit ausse gi les effets des marques antérieures ont
cessé, I'opposition prend fin.

Paragraphe Il : Les droits conférés par I'enregistement

A : Le principe de territorialité et le principe dpécialité

1°) Une protection sur le territoire d’enregistreme

L’enregistrement produit ses effetsa compter de la date du dépét de la demande
pour une période de dix ans indéfiniment renouvelat’. En outre, le principe de
territorialité de la marque signifie gu’'une marquest protégée que dans le territoire ou elle a
eteé déeposée. Ce principe est aujourd’hui reconnuopées les législations nationales. Elle a
pour inconvénient d'obliger les déposants a muétiples dépbts de marques a mesure de
'extension des marchés géographiques que leugmiptaires abordent commercialement et
pour lesquels il leur est nécessaire de disposaned’protection pour leur marque. En
contrepartie, le principe de territorialité pernuet faire coexister deux marques identiques
dans des pays différents au nom de différentsiid, sans que cela ne pose aucun probléme.

12 Article L 712-4 du Code de la propriété intelleste
13 Article L 712-6 du Code de la propriété intelleste
14 Article R 712-16 et L 411-5 du Code de la progriétellectuelle
15 Article L 712-1 du Code de la propriété intelleste
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Le principe de territorialité a pour autre cons&tee que les seules antériorités
opposables et de nature a ruiner la disponibititésigne sont les marques, et le cas échéant
les autres signes distinctifs qui sont reconnuslestierritoire de la marque. Une antériorité
étrangere a ce territoire reste sans effet. Chagaigue est donc protégée dans une zone
déterminée.

2°) Une protection pour les produits et servicemnidjues ou similaires a ceux visés dans
'enregistrement

« L’enregistrement ne confere a son titulaire quuroit de propriété sur la marque
pour les produits et services qu'il a désignélibs’agit 1a d’'une application de la régle de la
spécialité. D’apres cette derniere, comme la margae un droit d’appropriation et
d’occupation qui doit étre interprété restrictivetheun signe déja déposé a titre de marque
peut, a moins d’étre notoire ou renomme, étre ddmbautilisé par d’autres personnes pour
désigner des produits ou services différents dg ¢més dans I'enregistrement antérieur.

En principe, le dépét est donc valable pour deslyts et services identiques ou
similaires a ceux que désigne la marque origindtm.principe, sont considérés comme
similaires les produits quik en raison de leur nature ou de leur destinatipauvent étre
attribués par les consommateurs a la méme origfie »

Pour faciliter la gestion des marques celles-cnt senregistrées, selon une
classification internationale, dans des classeprdéduits ou de services. Il existe 45 classes
(34 de produits et 11 de services) qui n’ont cepahdu’une valeur administrative.

La notion de déchéance de marfjua savoir I'extinction des droits conférés padépot de

la marque en raison de la non-exploitation a lésdiun certain délai, est indirectement liee a
la question de la spécialité. En effet, le dradinfrais prévoit qu'au-dela d’'une durée de cing
ans durant laquelle la marque n’est pas exploigies da classe dans laquelle elle a été
enregistrée, tous les droits conférés par cettgueasont éteints au préjudice du détenteur de
ladite marque. Ce principe de la déchéance de raaqronduit certains déposants a ne pas
enregistrer leur marque lors du dép6t dans dertoopbreuses classes, afin de ne pas risquer
de voir leurs droits abolis dans certaines classaghant le plus souvent que ces
enregistrements en cascade dans différentes cla'ssgsl’autre but que de « contourner » le
principe de spécialité.

B : Les actes interdits sauf autorisation du déiendes droits

1°) La« reproduction illicite »en droit des marques

Il s’agit de la reproduction de la marque en targ marque, c'est-a-dire par apposition
sur un produit ou pour désigner un service. En @gmsnce, il existe une jurisprudence
constante selon laquelle le dép6t d’'une marqudimgiemna une marque antérieure enregistrée
pour les mémes produits ou services ou pour dedufisoou services similaires constitue un
acte de contrefacon ou dimitation illicite d'une arque appartenant a un tiers,
indépendamment de toute utilisatian

16 Article L 713-1 du Code de la propriété intelleste

" CA de Paris, 29 juin 198Fleurus ¢/ KenzoAnnale de propriété industrielle, 1988
18 Article L 714-5 du Code de la propriété intelleste

¥ TGl de Paris, 15 février 1985, Annale de progriédustrielle, 2004
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La reproduction illicite ne vise que l'usage comaied c'est-a-dire en principe, destiné
a promouvoir la commercialisation des produits es @dervices concurrents a ceux des
titulaires de la marque enregistfée

2°) Le dénigrement direct ou indirect

Les tribunaux sanctionnent également par appticadie I'article 1382 du Code civil
toute atteinte portée a I'image d’une marque, natant par des actes de dénigrement directs
ou indirects. Le dénigrement direct peut étre, gp@mple, caractérisé lorsque la publication
d'une conférence critique et dénigre les méthodmmnuerciales d'une entrepride Le
dénigrement indirect peut, par exemple, étre cériaét par la publication de photographies
ou de statistiques, laissant a penser que I'enteefaisant I'objet de ces informations, est
désuéte, fragile, inefficace®.. Certains auteurs de Doctrine critiquent cetterprétation du
dénigrement indirect. En effet, dés lors que latpip@phie en cause n’est pas un montage et
des linstant ou la marque objet du litige ne cimstpas son objet central ou son objet
essentiel, la «reproduction » de la marque n'est ©galisée, conformément a la solution
traditionnellement retenue en matiére de droit @auet de droit de la personnalité, solution
qui s'impose pourtant aux marques compte tenu tdefarchie des droits.

Section Il : Le systeme d’enregistrement des nomsedlomaine

Aprés avoir analysé le systeme d’enregistremeriadearque nous allons pouvoir
constater que le systeme d’enregistrement du nomdateaine est beaucoup moins
respectueux des autres droits connexes. En effeg verrons d’abord la nature juridique des
noms de domaine et leur place au coeur du procédérdmage de l'internet (Paragraphe I).
Ensuite, nous étudierons les régles d’enregistrerdea noms de domaine a proprement
parler, pour pouvoir par la suite les confronteeBies des noms de domaine (Paragraphe II).

Paragraphe | : Considérations théoriques et pratiges posées par les noms de domaine

A : Nature du nom de domaine et du droit gu’il cef

1°) Criteres de distinction

La jurisprudence attribue, quant a la nature dm mde domaine, « une valeur
commerciale pour I'entreprise qui en est propriétsf°. Les noms de domaine appartiennent
donc a la famille des signes de ralliement pourreattine clientele et lui offrir des services ou
des produits. Comme I'écrit G. Loiseau, il s’agitd d’enseignes électroniques » constituant
une nouvelle catégorie de signes distinttifs
Contrairement aux autres signes distinctifs, lemsiale domaine se démarquent de ces
derniers par deux particularités :

- Les noms de domaine peuvent étre constitués desseg@nériques ou descriptifs
faisant directement référence a certains typegiditss. Ainsi, par exemple, le nom
de domaine vin.com a pu étre enregistré pour désigrvente de vins.

20 CA de Paris, 30 avril 200Banone Annale de propriété industrielle, 2003

2L CA de Paris, 1 octobre 1980Ed Minuit ¢/ FNAG Annale de propriété industrielle, 1980

22 TGl de Paris, 2 avril 1992, PIBD 1992, IlI, 439

% CA de Paris, 18 octobre 2000irgin Interactive ¢/ France TelecqrBalloz 2001, jurisprudence p 1379

% LOISEAU G.,Nom de domaine et Internet : turbulences autoundiauveau signe distingtiballoz 1999, p
245
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- Les noms de domaine ignorent le principe de sficiaCela conduit a constater
gu'un nom de domaine peut, de ce fait, correspoadpusieurs marques valides,
exploitées pour diverses catégories de produitdecservices.

La personne qui a enregistré un nom de domaireegdessur celui-ci un véritable droit
de propriété. Par exemple, un ancien associé dsongté, qui a enregistré a son profit un
nom de domaine avant la création de ladite soastéen principe propriétaire de ce nom, dés
lors que les statuts ne prévoient pas I'apportaiu.n
Ce droit de propriété permet ainsi a la personrieagenregistré le nom de domaine de le
revendre comme elle pourrait le faire d'une margéposée a son nom. Des exemples
nombreux de noms de domaine ont été vendus pounitless de dollars. Ainsi, le nom de
domaine « loans.com » a été vendu 3 millions dallar

2°) Contrats sur le nom de domaine

Le nom de domaine peut faire I'objet de diverseg/mle contrats titre onéreux ou

gratuit, et son usage peut notamment étre concddé fiers dans le cadre d’une liceficEn
effet, comme nous venons de le voir, le nom de doen@onfere un droit réel.
Le nom de domaine peut trés bien faire I'objet dhamtissement. De plus, et méme si une
marque peut constituer un droit antérieur faisdmdtacle a I'enregistrement d’'un nom de
domaine, le droit sur la marque est distinct dutdnar le nom de domaine. Ainsi, la personne
qui bénéficie d’'une licence de marque ne bénéfmas pour autant, sauf stipulations
contraires, d’un droit & utiliser cette marquetge tile nom de domaiffe

B : Le systeme de nommage de l'internet : un mécamiadéquat

1°) Le systeme d’adressage

Comme nous l'avons déja souligné en introductibrexiste un réel mécanisme
d’adressage sur la toile, au sein duquel les noendamnaine ont une place prépondérante.
Pour mieux comprendre I'opposition d’avec le dmb#s marques, cet aspect des noms de
domaine doit au préalable étre étudié. En effet,dedinateurs connectés a un réseau IP,
comme c’est le cas de l'internet, possédent toesaginesse IP. Ces adresses sont numériques
afin d’étre plus facilement traitées par une maehifelon le protocole IPv4, I'adressage
chiffré répond au systéme décimal. Le protocole6lP&pondra, quant a lui, au systeme
hexadécimal.

Il nest pas aisé de retenir ce nhumeéro lorsque beésire naviguer sur internet et

accéder a un site. C’est pourquoi fut crée le DN& g Domain Name Systemos systéme
de nom de domaine. Le DNS fut inventé en 1983 @ar Rockapetris. Il permet ainsi
d’associer a une adresse IP, un nom intelligiblen&inement plus simple a retenir, appelé
nom de domaine.
On peut ainsi des lors définir le systeme DNS conumesystéme permettant d’établir une
correspondance entre une adresse IP et un nomnai&rdoet, plus généralement, de trouver
une information a partir d'un nom de domaine. Quandutilisateur souhaite accéder a un
site, son ordinateur émet une requéte spécialeseanreur DNS.

% GALLOUX J.C., HAAS G.Les noms de domaines dans la pratique contractu@enmunication et
commerce électronique, Janvier 2000, p 11
% TGI de Nanterre, 20 mars 20@ony ¢/ AlifaxCommunication et commerce électronique, JuirD2p®2
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Le serveur répond en retournant I'adresse IP diege demandé. Plusieurs noms de
domaine peuvent converger vers une méme adressaifPune adresse IP ne peut désigner
gu’un seul nom de domaine.

Il existe des centaines de milliers de serveursSdns le monde, chacun n'ayant
gu’un nombre d’informations restreint. Nous verrotans la seconde partie de notre expose,
le r6le stratégique du systéme DNS et les critigues!'on peut formuler a 'encontre de ce
mécanisme. Un nom de domaine peut utiliser plusis@rveurs DNS. Généralement, les
noms de domaine en utilisent deux : un primaireiretsecondaire. Seuls les secondaires
peuvent fournir une réponse valable a tout inst@nmt. parle alors de «réponse faisant
autorité ». Cette architecture garantit au réseéerniet une certaine sécurité. De plus, elle
permet de mettre a jour l'adresse IP associée aoom de domaine dans le monde entier
facilement et rapidement.

En ce qui concerne la sécurité informatique agirgde DNS offre un niveau dans ce
domaine relativement faible, surtout compte tenuéle majeur qu’il joue sur le réseau et de
I'exigence croissante des utilisateurs quant ardédeption de leurs données et la fiabilité du
support. Il ne faut donc pas se fier au DNS poassirer d’étre arrivé sur le bon serveur
désiré. Ainsi, des protocoles additionnels fontr lpwopre vérification via des opérations
cryptographiques (exemple : le protocole SSH). pescipales défaillances du DNS sont
l'interception de la demande de requéte, la fabdnad’'une réponse, la trahison par un
serveur et le déni de service.

2°) Les autorités de nommage et de régulation

C’est aujourd’hui 'ICANN (nternet Corporation for Assigned Names and Nunjbers
qui est l'acteur dominant du systéme de gouverndedénternet. Pour autant, il convient de
rappeler la situation antérieure car les bouleveesgs sont trés récents.

L’IANA ( Internet Assigned Number Authojigst I'autorité centrale qui a délégué la fonction
d’élaborer les régles d’attribution a I'lnternioternet Network Information Cendesitué aux
Etats-Unis, et la charge de I'enregistrement desswde domaine a une société américaine de
droit privé, le NSI (Network Solutions Inc.). Jusmu 23 avril 1999, toute personne physique
ou morale qui souhaitait déposer un nom de dondans les gTLD, et plus particulierement
en «.com » ou « .net », devait exclusivement gsgr au NSI. Cet organisme jouissait ainsi
d’un monopole dans I'attribution de ces noms de @lamdepuis 1993 en vertu d’'un contrat
passé avec le gouvernement américain. Mais cétigtisin fut fortement contestée.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la rétopmoposée par le Gouvernement
américain Clintoff, rendue publique en juin 1998 dans un Livre tfar@elui-ci a conduit &
la création, en novembre 1998, d’un nouvel orgaaipnivé a but non lucratif, 'ICANN, et a
la fin du monopole du NSI dans sa fonction d’ersggment des noms de domaine.

2" Le Département du Commerce américain, (NationEcbenmunications and Information Administration)
NTIA

% e Livre blanc Management of Internet Names and Adredsétssuite au Livre vert intituléA proposal to
Improve Technical Management of Internet NamesAaréssespublié le 28 février 1998
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Le premier réle de I'lCANN est d’allouer 'espades adresses de protocole Internet,
d’attribuer les génériques et les noms de domadogmphiques et d’assurer les fonctions de
gestion du systeme de serveurs racines. Nous weranseconde partie les enjeux de
I’émergence de I'lCANN dans le paysage de la régral’internet.
Par le contrle qu’elle exerce sur l'affectations deoms de domaine de premier niveau,
'ICANN confere en pratique un droit de délégatisar la vente des noms de domaine a
différentes organisations, comme I'AFNIC pour lefre. Notons que I'lICANN est dirigé
actuellement par un directoire composé de 18 divest

L’ICANN n’est pas la seule autorité de régulatia I'internet. LeWorld Wide Web
Consortium abrégé de W3C, est un consortium fondé en octb®®d pour promouvoir la
compatibilité des technologies sur l'internet, dslique les langages HTML, XML, CSS...
Ainsi, un document W3C traverse plusieurs étapag pevenir une recommandation. Le
consortium laisse ensuite le soin aux fabricantsuidre les recommandations.

Enfin, il convient de souligner I'existence diternet Engineering Task Ford&TF
littéralement traduit de I'anglais en « Détachendimgénierie d’Internet ». C’est un groupe
informel, international, ouvert a tout individu, iquarticipe a I'élaboration de standards pour
linternet. L'IETF n’a pas de statut, pas de memsbpas d’adhésion. Le travail technique est
réalisé dans une centaine de groupes de travald@miers sont répartis dans une dizaine de
domaines d’intéréts, chaque domaine ayant un duedt’Internet Architecture BoardlAB)
pour feuille de route de l'architecture d’interneg charge de l'orientation a long terme
d’internet. LInternet Societf{ISOC) pour société de I'internet, chapeaute Eemisle de cette
structure.

Paragraphe Il : Les regles d’enregistrement des nommde domaine

A : Le mécanisme du « premier arrivé, premier servi

1°) Portée du principe

L’attribution des noms de domaine suit, de mang#eérale, la regle du « premier
arrivé, premier servi ». Cela signifie que chaquiividu peut se faire attribuer, sans aucune
formalité, un nom de domaine de son choix, pourve gersonne d’autre ne l'ait fait avant
lui. Cette attribution suit une logique exclusiverhaformatique qui attribue des adresses a
la seule condition que le méme assemblage dedetieziste pas déja a I'identique.

Ce principe est le vecteur directeur pour I'enrggiment des noms de domaine a travers la
planete, mais il a pour effet de conduire a une&rbgenéité de fait entre les différentes
autorités nationales d’enregistrement.

2°) Conséquences pratigues

La premiere conséquence qu’induit ce mécanismaekgstrement est que, additionné
au fait que le nom de domaine est un signe digtileimsemble du procédé tombe sous le
coup de larticle L 711-4 du Code de la proprigtieliectuelle. Ce texte signifie que le signe
distinctif doit prendre en compte les droits arters. Il est aussi générateur lui-méme d’'un
droit antérieur.

Cela signifie concretement que la personne quregesiré et donc acquis un droit sur un nom
de domaine ne peut étre dépossédée de ce droirand/un autre signe distinctif qui lui
serait postérieur comme une marque ou une déndorinsiciale.
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Le Centre d’arbitrage et de médiation de 'OMRI'ailleurs jugé «qu’'un demandeur
n’avait aucun intérét légitime a revendiquer le ndendomaine enregistré par un tiers avant
le dépodt de la marque invoquée pour fonder soroacf’.

L’enregistrement d’'un nom de domaine est donceptéde de porter atteinte a un
droit antérieur, c'est-a-dire & une marque antéieggulierement enregistfée & une
dénomination sociale antérieure, a un nom commigezianom d’une collectivité territoriale,

a une appellation d’origine protégée, a des drditsuteurs, a un patronyme ou un
pseudonyme, & un nom de domaine antétfiéucondition qu'il soit effectivement exploité.

Il convient ici de souligner que nous sommes ad@sance du conflit entre noms de
domaine et droit des marques. En effet, nous vedernmouver, pour la premiere fois, que le
nom de domaine, de part sa qualification juridigteson systéme d’enregistrement, peut
porter atteinte & une marque antérieure. Il y acdamien interconnexion entre deux droits
existant. C’est pour éviter ces interconnexionsadpg Chartes de nommage ont été élaborées.
Ainsi, 'AFNIC pour le «.fr» a adopté une « contien de nommage » par laquelle elle
exige, comme nous I'avons souligné en Introductionextrait K-Bis, une copie du récipissé
de la déclaration a la Préfecture pour les assoogmet une copie du dépot de la marque a
I'INPI pour l'attribution des noms de domaine rapaat une marque enregistrée.

Depuis le 11 mai 2004, les regles d’enregistrerdenfAFNIC ont été assouplies. Il
suffit a présent d’avoir un lien avec la Francetifmalité francaise, résidence en France,
résidence dans les DOM TOM, marque déposée end-rangour pouvoir déposer le nom
de domaine de son choix.

Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeurdisgtosant d’'une adresse postale en
France peut déposer le nom de domaine en « .fr sodechoix. A travers cette politique,
'AFNIC donne linitiative au déposant de vérifigue le nom de domaine objet du dépo6t ne
correspond pas déja a une marque antérieure ebeisiara un nom de domaine déja dépose.
Méme si, juridiguement, le nom de domaine confag éffets privatifs d’'un droit de
propriété, le nom de domaine en tant qu’adressriet dans la pratique confére un droit
d'usage. Ce n’est pas un titre de propriété. Qdestrquoi il convient pour le titulaire d’'un
nom de le renouveler faute de quoi, le nom retombdans la catégorie des noms de domaine
disponibles.

Cette action est a bien différencier de la dectéate la marque. Il ne s’agit pas la
d’'une perte des droits pour non exploitation denlrque dans une classe de produits ou de
services donnée. Le renouvellement de I'enregigrgrd’un nom de domaine est un principe
offrant la possibilité d’'un renouvellement infiniams sans tacite reconduction. En revanche, le
non accomplissement de cette formalité conduit extihction des droits conférés par
I'enregistrement. Ce dernier n’est ainsi que teraper
Pour la marque, le mécanisme est clairement difféiéextension de I'ensemble des droits
de propriété intellectuelle suite a la déchéanckadearque, comme rappelé dans la section |
de notre propos, n’'est pas li€ a un enregistrerteanporaire ou a durée déterminée. Au
contraire, le principe de déchéance est completemdépendant du dépbt de la marque en
tant que procédure.

29 OMPI, n° D2001-0101Phoenix Mortage Corp. v/ Tom Toggas

TGl de Paris, ord ref, 7 mai 1999t¢é Blédina c/ Lerouvillois

3L TGI de Strasbourg, ord ref, 29 mai 20&Lffie immobilier ¢/ MECommunication et commerce électronique,
Juillet 2001, p 26
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Pour autant, le dép6t en question peut conduitesaenregistrements pour des classes
et des territoires différents. Cette situation dhoparfois a des déchéances pour non
exploitation dans certaines classes ou certains. gdgis notons bien qu’il n’existe pas de
déchéance d’un nom de domaine.

B : Les homs de domaine génériques : un exempléahaoe

1°) Un systeme d’attribution ignoraatpriori les droits conférés par la marque

Méme si les noms de domaine géographiques pedaiat!’objet d’'un contrélea
priori en vertu de la Charte de hommage de l'autoritérdgstrement correspondant au
territoire concerné, les noms de domaine géenérjqies sont tres souvent attribués en totale
et exclusive application de la régle du « premigiv@, premier servi ». C'est pourquoi, le
droit des marques n’a quasiment aucune portéepumijdans l'analysa priori, lors de
'accomplissement des formalités. En d’autres ternee seule mention du droit des marques
dans la phase d’acquisition est le fait de deveéiifier que le nom de domaine générique que
I'on veut enregistrer est disponible, encore qua o&it rien a voir avec le droit des marques
puisque c’est une question de logique numériqueno@raxpliqué plus haut, et de vérifier
gu’il n'y a pas de marque antérieure existante.sMaiutorité d’enregistrement du nom de
domaine générique n’accomplira aucune recherchedatiarite.

Dans l'analyse posteriorique nous ferons dans la seconde partie de noile,&tous
verrons ainsi que les noms de domaine litigieuxra®vétre annulés et dépossédés de leur
titulaire en justice, mais la coexistence est emtmin de pouvoir étre appliquée en pratique.
Toutefois, il convient des lors de savoir que @tie considéré comme identique ou similaire
un nom de domaine qui reproduit littéralement, sgost ou modification, une marque ou qui
la reproduit uniqguement avec des modifications omeg induites par certaines contraintes
informatiques, et donc totalement étrangeres auni gl’originalité et de non reproduction.

En dehors de telles modifications, il conviendtarsa de raisonner en termes de
similarités qui, pour étre condamnables, devramt @ nature a induire le public en erreur.
Dans ce contexte, le contenu des sites peut eféecént étre un élément a prendre en compte
pour apprécier le risque de confusfon
Contrairement aux autres signes distinctifs demdsrdescriptifs ou génériques peuvent faire
I'objet d’'une appropriation a titre de noms de domaat donc on peut se trouver en présence,
davantage que pour les nhoms de domaine géograghigueprésence de termes a peine
différenciés. Nous ne nous situons pas ici dangpbthése de la mauvaise foi, qui fera I'objet
d’'une section dans la seconde partie, mais dais deldeux postulants a une acquisition
d’'un nom de domaine, qui ont tous deux des nomshgiovoir identiques. Quelle protection
faut-il accorder au nom de domaine le plus ancars pour autant accorder un monopole sur
un mot, une expression ou une phrase a une esiepu un particulier ? C'est la délicate
guestion a lagquelle devra répondre les tribunawxis\pouvons dés lors souligner que la Cour
d’appel de Paris a jugé récemment, que le titulditenom de domaine « lhotellerie.fr »
pouvait s’opposer a l'enregistrement du nom de doena« hotellerie.fr» déposé
ultérieurement.

%2 TGI de Nanterre, 21 janvier 200@aveursAnnale Propriété industrielle, N°3, 2002, p 13
33 CA de Paris, 28 janvier 2004, Annale Propriétéisidelle, N° 9, 2004.

23



La confrontation entre la protection juridique dom de domaine et la protection juridique de la merq
Master Il Droit de I'internet Administration-Entrejges
2006

2°) Une solution plutét libérale

Cet état du droit correspond bien a une concepiitgmale de I'application du droit
des signes distinctifs aux noms de domaines. Eat, ééfls noms de domaine génériques sont
un exemple flagrant du manque de recherche d’anitériet d’existence d’une marque pour
pouvoir attribuer en toute sécurité et en accomtcdes droits de propriété intellectuelle un
nom de domaine a I'entité qui le réclame.

La vision américaine est directement en liaisorcaete situation. D’abord car il existe en la
matiere un véritable monopole américain sur lesréés et les régles d’attribution des noms
de domaine. Ainsi, les différents Etats n’ont perfoar le choix, méme si les Gouvernements
ne 'admettent pas ostensiblement, que de se raugestandards américains et aux régles de
gouvernance ameéricaines. L'ensemble de cette stjcjue ce soit du point de vue de
'adressage, que de la typologie des noms de d@pnainbien encore au regard des autorités
de régulation et d’enregistrement d’Internet, r&panune homogénéité des pratiques malgré
une hétérogénéité théorique entre chacun desdatiti€acteurs.

Le rapport de 'OMPI de 2085 réalise parfaitement une synthése de I'exposéede c
premier paragraphe de notre recherche. Il affiromexges conflits entre les noms de domaine
et les marques surgissent essentiellement parcé mjy’ a pas de coordination entre les
systemes d’enregistrement des marques et les ggstdmnregistrement des noms de
domaine. Les marques sont enregistrées par unerigutpublique gouvernementale (en
France I'INPI) et les droits qui en découlent neupent s’exercer que sur le territoire
spécifigue. Au contraire, le systeme des noms deaimh® ne connait pas de limites
géographiques et ne dépend pas des gouvernements »

C’est ainsi que nous allons a présent examinens dan second chapitre, la
cohabitation effective entre marques et noms deailenet les différentes forces qui
ressortent de cette opposition afin de pouvoirl@auite, étudier la mise en ceuvre théorique
des protections juridigues et la résolution du kbnf

34 Rapport disponible sur le site internet de 'OMMBttp://www.wipo.int
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CHAPITRE 1lI: LA DIFFICILE COHABITATION ENTRE LES
PRINCIPES TRADITIONNELS DU DROIT DES MARQUES ET LES
NOMS DE DOMAINE

A présent que I'étude des systemes d’enregistremens a fourni une approche
pragmatique et synthétique de la premiere causaente au conflit entre marque et noms de
domaine, il convient d’examiner a présent la jurton entre les protections juridiques
respectives afin d’en tirer les premieres consécggrCe chapitre aura donc pour objectif de
mettre en exergue d’'une part la contradiction eetmétorialité et noms de domaine
(Section 1) et d’autre part I'opposition entre spéte et noms de domaine (Section II).

Section | : Le principe de territorialité : un outil inadapté aux noms de
domaine

L’'objet de cette premiere section est d’analysévolution et 'aménagement du
principe de territorialité que I'on a traité damesparagraphe | pour le droit des marques, pour
son application a I'internet. En effet, il semblerbque la jurisprudence est déja fait un large
effort dans le sens d’une interprétation homog@em&ne si le droit en la matiére continue
d’évoluer assez vite et donc que la confusion esbre parfois importante (Paragraphe ).
Pour autant, une cohabitation se dessine poureapéricipe de la territorialité des marques
retrouve une certaine autorité (Paragraphe II).

Paragraphe |: L'application jurisprudentielle du principe de territorialité dans les
litiges entre marques et noms de domaine : un comtmitigé

A : L'effet planétaire du nom de domaine

1°) La contradiction entre la territorialité dentearque et la mondialité du nom de domaine

Méme si I'opposition en présence est aisément cénensible, il est nécessaire de la

citer et de rappeler brievement les enjeux qu'edigrésente. Le nom de domaine a donc
comme support l'internet. Or, il s’agit par esseng@me d’un réseau planétaire. Le caractere
transfrontalier de linternet explique ainsi direttent la non application du principe de
territorialité des marques aux noms de domainecdrsséquence immédiate est que un nom
de domaine identique pour un TLD donné sera teciemgnt indisponible dans le monde
entier. Finalement, peu importe le lieu ou fut ded&@l’enregistrement du nom de domaine, il
ne peut y avoir apres obtention de ce nom de deamaimom de domaine identique pour un
TLD donné.
Cette contradiction va se refléter dans la pratiguisque les juges vont devoir rendre des
décisions a la fois respectueuse du droit des reargude I'effet limité géographiquement du
dépdt, et en méme temps viable pour I'épanouissenerprocessus de nommage. L'effet
territorial de la margque conduit a ce qu’'une ménague puisse étre reprise par plusieurs
entités différentes, pourvu que ces entités sdégitimées dans leur demande et qu’il n'y ai
pas d’antériorité sur le territoire concerné.
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2°) Le cas des litiges en matiere pénale

Nous traiterons ici que rapidement la questionlitiges en matiere pénale concernant
la territorialité, compte tenu du fait qu’il estsag rare que le demandeur saisisse le juge
pénal, méme si la contrefagcon de marque est cotistitd’'un délit pénal séverement
sanctionné par le Code de la propriété intellettu@elon I'article L 716-9 du Code de la
propriété intellectuellex sera puni de deux ans d’emprisonnement et deOQ80EuUros
d’amende quiconque aura reproduit, imité, apposgpsimé ou modifié une marque... en
violation des droits conférés par son enregistreten

En droit pénal international, c’est la principesididarité des compétences législatives
et judiciaires qui s’applique : le juge répressifiicais n’est compétent que dans la mesure de
la compétence de la loi pénale francaise. En neatd droit pénal de la propriété
intellectuelle, la loi francaise est caractérisée ypne double territorialité : 'une absolue et
I'autre relative ou la territorialité de principermait des exceptions.

La loi francaise prévoit en outre quda loi pénale francaise est applicable aux icfrans
dont le fait constitutif a eu lieu sur le territeide la République®

Les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal dispagemipar exception, la loi pénale francaise
reste applicable :

- Aux délits commis a I'étranger par un francaispadition que ces délits soient punis
cumulativement par la loi étrangére du pays entgqresC’est la condition de double
incrimination.

- Aux délits commis a I'étranger au détriment d’unetiine francaise a condition que
ces délits soient punis d’emprisonnement, ce quieesas de toutes les formes de
contrefagon.

L’article 133-2 du Code pénal commande de recdrs#d localisation de I'acte de
contrefacon quand un seul fait constitutif parnuispéurs est réalisé en Frarfce
La Doctrine a discuté la question de savoir si &tes de contrefacon accomplis
exclusivement a I'étranger pouvaient étre apprédenghr la loi pénale francaise. Pour
vérifier la condition de double incrimination, istenécessaire de qualifier I'acte accompli
exclusivement a I'étranger de contrefacon de dpmitgluisant exclusivement des effets en
France. Cette qualification est tout simplementdsgible, et donc le juge pénal francgais est
incompétent pour connaitre des actes de contref@gdises a I'étranger. En matiere de droit
d’auteur par exemple, cette solution a déja étéisalmar la jurisprudence depuis fort
longtemps”.

La maniére dont le juge répressif a déja raisgoé conférer la compétence a la loi
pénale francaise pour des infractions commisesirgigrnet, ne peut faire I'objet d’'une
analogie par rapport aux infractions classiquesdrais de la propriété intellectuelle.

Ainsi, les tribunaux se contentent de la circonstaiiiune réception théorique en France pour
s’estimer compétents, en méme temps que la loilpdr@ncaise, et une partie de la Doctrine
approuve une conception aussi large de I'ordreesSifrfrancais.

% Article 113-2 du Code pénal
3¢ Cass, Ch Crim, 30 mars 1994, Juridata n° 1105
37 Cass, Ch Crim, 2 février 1977, Bull Crim N° 41
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Cette méme Doctrine valide le fait que les jugedonnent compétence aux
juridictions francaises pour I'ensemble des conterdiffusés sur Internet qui sont, par
définition, susceptibles d’étre consultés ou regwrstout le territoire de la Républiqué®

Malgré I'évolution de la jurisprudence internatide le raisonnement suivi va étre
sensiblement le méme pour les conflits en matigkec

B : La jurisprudence francaise en matiere civile

1°) L'incompétence du juge francais

En matiére civile, tant la compétence du juge dag que l'application de la loi
francaise vont dépendre d’'une méme conditionodalisation d’'un dommage sur le territoire
francais, et donc éventuellement la caractérisatiome contrefacon sur ce territoire. La
jurisprudence appliquant cette régle témoigne daaréaine hésitation :

- Affaire Framatome, TGl Paris, 25 avril 1997

Le président d’'une association ayant enregistreol® de domaine « framatome.com » en
dépit de l'existence en France de la marque Framata soutenu que le principe de

territorialité de la marque et le fait que Il'ensiggment du nom de domaine

« framatome.com » ait été réalisé aux Etats-Unismgtaient les défendeurs de toute
contrefacon en France. D’autre part, il était inudgjue le site internet en question n’était pas
utilisé. Enfin, les juges francais étaientt, d’apté défendeur, incompétents au profit des
juridictions américaines des lors que le nom aéé déposé auprés de l'internic. La

jurisprudence a finalement estimé que ces argunétaiesnt inopérants.

- Affaire Saint-Tropez, TGI Draguignan, 21 aolt 799

Dans cet arrét opposant la commune de Saint-Trapem déposant du nom de domaine
www.saint-tropez.comle débat portait sur la limitation au territofrancais de la protection
de la marque par opposition au caractere intemmatidu nom de domaine, I'argument de
I'extraterritorialité du dépbt en « .com » ayaré #tvoqué par le défendeur.

Le tribunal a jugé que I'appréciation de la vakddu dépdt d’'un nom de domaine fait a
I'étranger en violation d’'une marque francaise vaiede la compétence du juge francais en
tant que la configuration des réseaux impliquaé téception de l'identifiant sur le territoire
francais. Les juges voulaient ici affirmer qu’iltémpossible de contourner la régle de la
protection territoriale des marques car I'usageakst réputé avoir lieu en France.

- Affaire SFR c/ Société W3 Systems Inc., TGl Namtel8 janvier 1999

La portée de ce jugement est que la compétencpidiistions francaises pour connaitre du
dépb6t de noms de domaine en « .com » est légitmeffet, la diffusion d’internet étant par
nature mondiale, le dommage qui peut résulter gndtdde noms de domaine en « .com » a
aussi lieu sur le territoire francais. Les jugessiderent que la contrefacon de marque est
caractérisée du seul fait de I'enregistrement dhwm de domaine la reproduisant,
indépendamment de toute appréciation du parasitisme

Mais en l'espéce, il n'existe plus aucun lien avacFrance puisque que la société W3
Systems Inc., qui n'‘exerce aucune activitté comrakrcen France, a déposé le nom de
domaine « sfr.com ».

3 Observations d’Eric Caprioli, sous Tribunal Coti@enel de Paris, 13 novembre 1998, Droit et patiima N°
74,p 112
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Ajoutons ici que le principe de territorialité dwoit des marques veut que le tribunal
ne puisse prendre comme fondement juridique qdépét national francais pour sanctionner
toute acte de contrefagcon d’une marque francaise.
Ainsi, selon cette jurisprudence, sur le fondem#nhe marque déposée en France, il est
possible d'assigner une société non résidente,’empélce une société américaine, ayant
déposé un nom de domaine en «.com » pour casmtéa contrefacon de la marque
francaise.

Nous voyons combien ici la jurisprudence est eméndent hésitante et fluctuante. En
effet, les décisions rendues n’offrent aucune secjuridique. C’est cette situation assez
fragile et pessimiste qui avait poussé Charles dasH intitulé un article« L'omnipotence
du juge francais de la propriété intellectuelle da@ I'Internet ou [lhistoire d’une
incompétence largement ignoré&.»

2°) Les récentes évolutions jurisprudentielles

Voici les derniers développements en matiere adlitentre territorialité et noms de
domaine :

- Affaire RTL, TGI Paris, Société pour 'éditiomdiophonique Ediradio ¢/ Vincent L.C, 7
mars 2001

En I'espece, un nom de domaine se heurtait & umguaau regard de laquelle le déposant
était jugé de mauvaise foi dans un seul pays,dade. Le TGI de Paris a jugé qu’un acte de
contrefacon de la marque « les grosses tétes $ @¢acommis et a prononce a I'encontre
d’'un étudiant ayant enregistré le nom de domaifesgrossestétes.com » pour un site gu'il
avait créé intitulé «les grosses tétes d’Améritpisites des francophones d’Amérique »,
I'interdiction, sous astreinte, de continuer a expr le site.

Cette jurisprudence aboutit a une solution para@oXeu importe que la marque ne soit pas
enregistrée sur le territoire ou a été créé le gite la société titulaire de la marque n’ait pas
estimé utile de protéger sa marque a I'extérieutedrtoire francais : le site litigieux étant
consultable en France, la sociét&diradio RTL se trouve bénéficiaire, de fact@a eboindre
frais, d’une protection internationale de sa margpeotection qu’elle n’a toutefois jamais
recherché ¥,

- Affaire Ceilings that STRECH your imagination. pafond qui ETEND votre imagination,
CA Paris, 26 avril 2006

Dans cet arrét, la Cour d’appel de Paris a détéalés1 de Paris incompétent pour connaitre
de l'action en contrefagcon d’une marque par un siternet d’'une société libanaise. Le
titulaire de la marque STRECH a constaté qu’un atesens distributeurs, la société Acet,
utilisait la dénomination « Ceilings that STRECHuyamagination » sur un site internet au
Liban. Il a donc intenté une action en contrefademant les juridictions francaises, le site
étant accessible depuis la France. Acet a souteiéfense« qu’aucun fait dommageable ne
s’est produit sur le territoire francais.» Aprés avoir constaté que le site était en asgéi
gu’aucun service n’était proposé au francais,uge$ ont donné raison a Acet.

39 HAAS Ch., Petites Affiches, 13 novembre 2001, 186 2pp 4-15
“OHALNA DU FRATAY L., Pour un réglement international des conflits deitirtiés a I'internet Expertises,
octobre 2002, p 347s.
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Dans un arrét du 9 décembre 2003, la Cour de ti@ssevait pourtant précisé que la
contrefagcon ayant lieu sur un site internefit-il passif » accessible en France rendait les
juridictions francaises compétentes. Ainsi, la oefigicon n’était caractérisée que si des actes
d’exploitation avaient eu lieu sur le territoir@afcais. Lors de la premiére instance, le TGI de
Paris avait suivi ce raisonnement en rejetant, dans premier temps, I'exception
d'incompétence soulevée a son encontre, puis @étlapar la suite, la contrefagcon non
caractérisée sur le territoire francais.

La cour d’appel invoque le risque eevouloir conférer systématiquement, des lors
gue les faits ou actes incrimés ont eu pour suppechnique le réseau internet, une
compétence territoriale aux juridictions francaisé:

La Cour d'appel, dans cette affaire, pose commtereria la compétence territoriale la
caractérisatiork d'un lien suffisant, substantiel ou significatifjtre ces faits ou actes et le
dommage allégué*s

Paragraphe Il : L’émergence d’une éventuelle et frgile cohabitation

A : Les critigues de la Doctrine

Comme nous venons de le voir dans le premier papag, I'application
jurisprudentielle du principe de territorialité droit des marques conduit a une impasse. En
effet, d’'une part les tribunaux ont du mal a fameerger une solution claire et intangible, et
d’autre part, la compétence des juges devant t'effmétaire du nom de domaine semble étre
une question insoluble au regard des regles de &mmqe classique de droit commun.

La jurisprudence francaise retient, pour arguersdecompétence, un lien tres Iéger, voir
virtuel avec l'ordre juridictionnel francais, quiste contraire aux principes de droit
international privé qui exigent un lien suffisabhes textes parlent d’un lien « substantiel ».
Par ailleurs, l'article 6 de la Convention Europgemes Droits de 'Homme (CEDH) pose
comme condition au proces équitable, entre autréen assez renforcé.

En outre, un grand nombre d’acteurs de Doctrirteqagnt cet état du droit :

J. Monteiro a dénoncé l'adéquation du seul critdee réception adopté par la
jurisprudence francaise. Il estime que la compé&tgmadictionnelle pour un exploitant de site
internet, ne peut étre basée que sur la possjlplitér une personne située dans son ressort,
d'accéder a ce site et de télécharger des donnddsegregistre par la suite sur son
ordinateur. Si tel était le cas,tous les tribunaux se déclarerait compétentségdid de
'ensemble des sites internet, ce qui ne seraitqusorme aux principes généraux du droit
international privé %°.

Valérie Sedallian observe également la nécesstdade évoluer les criteres de
rattachement du droit international en matiere itigek liés a l'internet. Valérie Sedallian
constate que de nouvelles regles vont devoir étre trouvéegpemnent en compte la nature
particuliére de I'internet : le seul fait que letssisoit accessible a partir du pays du juge ne
devrait pas en soi étre considéré comme un crigéfisant %

“L CA de Paris, 26 avril 2008\ffaire Ceilings that STRECH...

2 CA de Paris, 26 avril 2008\ffaire Ceilings that STRECH...

“3 MONTEIRO J.Contrefacon et autres atteintes aux marques sermet Lamy droit de I'informatique, bull
n° 98, 1997

“ SEDALLIAN V., Commentaire de I'affaire Yahoo ! InacCahiers Lamy Droit de I'informatique et des
réseaux, novembre 2000, N° 130, p 8
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Enfin, M. Dessemontet reléeve qu'en matiere de caenre juridictionnelle ...
I'existence d’'un dommage virtuel dans un certaiatEte suffit pas a établir une proximité
suffisante pour la compétence judiciaire ou un eme gravité pertinent pour le droit
applicable. Le juriste exigera des preuves d’'un a@age effectif, et il opposera fermement
réalité et virtualité 3°.

Notons ici que le reglement CE n° 44/2001 du 2&d#re 2001, modifiant I'article
5-3 de la Convention de Bruxelles attribue compegeau plan délictuel non seulement au
tribunal du lieu ou le fait dommageable s’est pibchais encore a celui ou se faitisque de
se produire » Ce texte communautaire n’a pas conduit & retnroume plus grande sérénité.
En revanche, les jurisprudences étrangeres noupos®nt une solution qui semble
raisonnable.

B : La jurisprudence étrangére

- Jurisprudence italienne : I'affaire Carpoint

En I'espece, un concessionnaire garagiste romaigptiété Carpoint SpA avait enregistré
une marque et l'avait déposé. Cette marque av@eritegistrée sous le nom commercial de la
société Carpoint dans les classes 12 (véhiculesrenltiles) et 37 (réparations). Il fut alors

décidé d'utiliser cette marque Iégalement déposéayme nom de domaine pour le site

Internet de la société : carpoint.it. La sociétdéaidé par la suite de saisir le Tribunal de
Rome car sa marque était la composante distinativex second level domain name »

carpoint.msn.com. Ce nom de domaine était enrégisir la société Microsoft Corporation.

Cette derniére a alors invoqué le fait que sjuges faisait droit a la société italienne,
les juges protégerait en réalité hors d’ltalie,signe distinctif dont les droits sont pourtant
limités a I'ltalie. En I'espece, le site était engéais depuis les Etats-Unis et ne comprenait
aucune offre particuliere destinée aux ltaliens.

Dans cette affaire, les juges ont estimé quela question de l'articulation entre la
portée mondiale d’internet et la territorialité desoits de marque ne saurait étre résolue, en
ce qui concerne les droits des tiers, par unesatilon absolue d’'utiliser une marque, surtout
quand les tiers concernés ne commercialisent pas feroduits dans le pays du titulairé®»
C'est donc l'absence du ciblage du public italieni @ poussé les juges a suivre
'argumentation de la société Microsoft et a dodrait au défendeur dans cette affaire. Ainsi,
des lors qu'il y a que diffusion d’informations \rgternet, I'atteinte a une marque national ne
doit pas nécessairement étre sanctionnée. Tarltrgy’ia pas contrefacon délibérée de la
marque avec le risque de créer une confusion despit du public, la coexistance de deux
marques, déposeées dans les mémes classes madedqag/s différents, devrait étre la regle.

Cet arrét propose une solution inédite et tredra@ssante. En effet, les tribunaux ont
clairement dissocié le principe de spécialité dngye de territorialité. L'objectif ici n’était
pas de condamner I'une des deux marques en opppgitiais de permettre une ccexistence
pratique. Les juges ont raisonné logiguement erstatemt que le public italien n’était pas
visé et donc que l'atteinte a la marque n’était flagrante. En outre, le réseau Internet,
moyen de communication globale, ne doit conduirsaactionner systématiquement une
marque nationale, cette situation étant dans bgpethese quasiment toujours caractérisee...

*Internet, la propriété intellectuelle et le droitternational privé Kluwe Law International 1998, p 63
*® Résumé de la décision, PIBD N° 725, Il, 124 abdt 2001
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- Jurisprudence américaine : I'affaire Blue Note
Cette affaire marque le début du revirement dariagrudence américaine. En effet, avant cet
arrét, les juridictions américaines adoptaient igggnent le méme raisonnement que les juges
francais. Ainsi, une décision d’'importance avaihawit les tribunaux a estimer queil
suffisait que le défendeur se soit volontairementu accessible dans le ressort du tribunal
pour y faire commerce, pour que le juge retienneaapétence™.

Ainsi, a compter de l'affaire Blue Note, une aibiité théorique ne suffisait pas. La
premiere conséquence de ce revirement fut qu’utieitacdirigée vers le ressort du tribunal
était nécessaire. Cette décision de jurisprudesteoatefois aujourd’hui encore, appliquée
avec beaucoup de précaution et d’'aménagementegpardunaux américains. En général, les
juges continuent de retenir leur compétence pousitgnméme passif. Mais, a la différence
d’avant I'arrét Blue Note, les juges cherchent aapant & constater que d’autres activités ont
été réalisées dans leur ressort, parallélemeninterhet. Au registre de ces activités, I'on
retrouve fréequemment les ventes au détail, lesigtdd dans les médias régionaux et locaux,
les sollicitations frauduleuses du demandeur...

- Jurisprudence allemarife
Cet arrét est d’'un apport intéressant au regartaidwqu’il fourni les criteres permettant de
déterminer le lieu ou le dommage allégué a été. ssdlion la Cour de Bréme, en matiere
d’internet, le lieu ou le dommage a été subi dedime considéré comme circonscrit a la zone
géographique visée par le comportement litigieugtemminant ainsi le périmétre des
tribunaux compétents. Les juges font également rguea, a I'instar des tribunaux américains
dans l'affaire Blue Note, que toute autre solut@frirait au demandeur la possibilité de
choisir a sa guise le tribunal compétent, y compari®tranger, prérogative exorbitante du
droit commun.
Dans cette affaire, il ne faisait aucun doute queldfendeur s’adressait uniquement a une
clientele potentielle en Poméranie Orientale. Larcde Bréme s’est ainsi logiquement
déclarée incompétente.

En conclusion, nous venons de voir que la jurdence étrangere en matiére
d’application du principe de territorialité a I'erhet, est soucieuse de ne pas systématiser ses
condamnations. Le juge semble devoir s’efforcecalactériser un minimum d’activité dans
son ressort, que ce soit sur l'internet ou pas. ISwupport internet, une activité positive
caractérisant un lien assez fort avec le juge dsore¢ ou elle s’est produite, peut étre des
courriers électroniques du défendeur ou la venterdduits ou de prestations de services
effectifs sur le site.

Comme nous le verrons en deuxieme partie, les nex@ordations de 'OMPI sur ce sujet sont
en droite ligne de la jurisprudence étrangere @éciNous constaterons donc que le juge
francais reste réfractaire a une solution qui serébye adéquate et équilibrée.

*” Commentaire sur I'affairtnset Systems Inc, ¢/ Instruction set Inc
8 Arrét du 17 février 2000 de la Cour de Bréme, Camization Commerce électronique, N°12, actualité® p
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Section Il : Une évolution du principe de spécialgé pour une application
aux noms de domaine plus rationnelle

Le principe de spécialité en droit des marqueses cbnséquences fortes sur la
protection juridique de la marque. Il a des imglmas immédiates d'importances. La
difficulté réside dans le fait que ce principe s@de mal avec la protection juridique du nom
de domaine, tant au niveau de I'enregistrementedei-ci que de l'usage du nom sur le
réseau. Nous pourrons donc constater que l'origmeconflit entre spécialité et nom de
domaine découle directement de la pratique (Pguhgrd). En outre, et c’est sans doute la
gue le débat est le plus pertinent, nous verross agplications jurisprudentielles de
I'application du principe de spécialité aux nomsddenaine (Paragraphe II).

Paragraphe | : L'origine du conflit entre spécialité et noms de domaine

A : La coexistence possible de deux marques ideesig¢n droit des marques

1°) Une option possible en droit des marques

Comme nous l'avons déja vu, le droit des marquetsestre autre gouverné par le
principe de spécialité. Certes énoncé dans aucxie,tee principe découle des regles
régissant l'attribution et la protection des magjuelles-mémes, et notamment de la
combinaison des articles :

- L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle disgmt que« I'enregistrement de la
marque confere a son titulaire un droit de prop&iétur cette marque pour les
produits ou services qu'il a désignés »

- L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuellgpdsant que< sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire, la reproduction, 'age d’'une marque (...) pour des
produits ou services identiques a ceux désignés bamregistrement »

- L 713-3 a) du Code de la propriété intellectuelgpdsant quex sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire, s’il peut en résulten risque de confusion dans I'esprit
du public (...) la reproduction, l'usage d'une marq(e.) pour des produits ou
services similaires a ceux désignés dans I'enresggisént »

Ce principe signifie donc que la marque n’est appée et protégée que pour les produits ou
services désignés dans l'acte de dépdt tel quésteenregistré ainsi que pour les produits ou
services similaires, mais gu’elle reste libre plesrautres produits ou services.

Si I'on poursuit plus loin notre raisonnement, dnble bien que deux marques puissent
parfaitement coexister, du moment qu’elles ne a&sigpas toutes les deux des produits ou
services identiques.

2°) La margue notoire : une exception au principspkcialité

Une exception d’importance existe toutefois p@umlarque dite notoire. Une marque
est déclarée notoire lorsqu’elle remplit un certaombre de conditions, notamment une
exploitation importante, une certaine anciennetg, idvestissements publicitaires réalisés par
son titulaire.

L’article L 713-5 du Code de la propriété inteliaelle organise une protection du titulaire de
cette marque notoire, méme au-dela de la regla dpdcialité. En effet, 'emploi d'une telle
marque pour des produits ou services méme diffeidmiceux désignés dans I'enregistrement
engage la responsabilité de son autesiil est de nature a porter préjudice au propaiee

de la marque ou, si cet emploi constitue une etgilon injustifiée de cette derniere »
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Notons toutefois que celui qui reprend la marqueoire n'‘engage que sa
responsabilité civile et non sa responsabilité [gna

Si I'on devait résumer la situation au niveauaenbrque, nous dirions que le principe
de spécialité détermine que toute personne exptoita signe distinctif a I'obligation de
l'affecter a la désignation d’'un objet précis, umoquit, un service ou une activité
commerciale, et de laisser les éléments consstuté ce signe a la disposition de tiers
désireux de les utiliser pour désigner des prodsivices ou activités différents.

Grace a ce principe, deux commercants distinctvgraguexploiter comme marque « Mont
Blanc » par exemple, pour désigner I'un une cremeeatsert, I'autre du matériel d’écriture.
Ainsi limitée a la désignation d’'un ou de plusieabgets déterminés, la réservation d’'un signe
distinctif ne porte pas une atteinte excessive Bb&té du commerce et de l'industrie. Le
principe de spécialité comporte une exception etieénegade marque notoire a savoir que cette
derniere peut permettre a son titulaire de demalfidegrdiction a un tiers d’utiliser un signe
distinctif postérieur, identique ou similaire, méfn de désigner des produits, services ou
activités difféerents.

B : La coexistence impossible de deux marques imiegs sur internet

1°) Un principe s’appliquant pourtant aux noms dmédine

Contrairement aux marques, et comme nous avores e le démontrer plus haut, les
noms de domaine ne jouissent pas d’'un statut guelpropre, inscrit dans un code de lois tel
gue le Code de la propriété intellectuelle. L'usign d’'un nom de domaine n’est donc pas
sanctionnée sur le fondement d’une action spéceitréée a cet effet, comme les marques
le sont par I'action en contrefagon, mais sur ceéludroit commun, par le biais de I'action en
responsabilité délictuelle.

Comme le souligne A. Bouvek le réservataire d’'un nom de domaine désireux g@&rher

un tiers d’utiliser un signe distinctif postérieidentique ou similaire doit donc démontrer
avoir subi une faute préjudiciable qui, en matiede conflit entre signes distinctifs
semblables, prend la forme d’un risque de confusf8nOr, il est dans la plupart des cas trés
difficile au réservataire d’'un nom de domaine ddtd’existence d’un risque de confusion si
le signe litigieux désigne des produits, servicesaotivités différentes de ceux promus sur
son site. Il 'y a pas que dans I'hypothese oudm e domaine est notoire que ce risque
pourra survenir malgré la différence des spécmlité

C’est en cela que I'on peut dire que les noms aheailze obéissent au principe de spécialité.

2°) L'impact de la regle du « premier arrive, premnservi »

Alors que l'enregistrement d’'une marque ne fais mdstacle a I'enregistrement
postérieur d’'une marque identigue a la conditioa s deux signes désignent des produits
ou services distincts, I'enregistrement d’un nom demaine constitue un obstacle
incontournable a I'enregistrement d’'un nom de domailentique dans un méme domaine de
premier niveau, du fait de la regle « premier &ripremier servi », que I'on peut requalifier
comme « premier arrivé, seul serif.»Cela découle d’une réalité technique au sens de
laquelle il est impossible d’enregistrer deux ftasméme radical sous la méme extension.
Chaque nom de domaine est ainsi unique.

“9BOUVEL A., Principe de spécialité et droit des signes distfac004
0 Notamment BOUVEL A.Principe de spécialité et droit des signes distfacR004
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Le titulaire d’'une marque ne pourra donc pas estieg sa marque comme nom de
domaine en « .fr » ou en «.com » si le titulaitend marque homonyme l'a déja fait avant
lui, alors méme que les deux entreprises opérard des secteurs différents. Seule lui restera
la possibilité d’enregistrer sa marque en « .fras pxemple, si son prédécesseur I'a déja
enregistré en « .com » ou inversement.

Finalement, le principe de spécialité limite leantp d'application de la régle
« premier arrivé, premier servi ». D’apres cettgleggla réservation d’'un vocable a titre de
nom de domaine est accordée a la premiéere perspimm formule la demande. Mais, grace
au principe de spécialité, cette réservation estdma la désignation des produits, services ou
activités objets du site ainsi nommé. Il s’en sldahc qu’un tiers peut liborement réserver un
nom de domaine constitué d’'un radical identiquesiouilaire dés lors que le site identifié par
ce nom de domaine postérieur concerne des prasugsrvices différents.

L’on en vient donc ici & un raisonnement en deapés :

- Incontestablement, il est logique de constaterlggenoms de domaine, de part leur
mondialité, leur universalité et leur unicité, mmkspas par nature soumis au principe
de spécialité. La regle du « premier arrivé, prenservi » ignore totalement la
guestion de la classe dans laquelle tel nom de ihenaaété enregistré. En outre, cette
regle se transforme vite en « premier arrivé, sewi ». Enfin, il n’y a pas que le
principe de spécialité qui est affecté par ce ¢aradibéral de I'enregistrement des
noms de domaine. La marque en tant qu’institution notion juridique se voit
fortement affectée par la négation de sa protegtiadique précisément, ou la regle
devient en quelque sorte I'absence de regles.

- Dans un second temps, nous constatons ici queiedlis marques ne pouvait rester
inactif devant une telle opposition. En effet, s @chéant, la marque serait devenu un
outil de non droit sur l'internet, permettant & degestisseurs, des commerciaux ou
bien encore des particuliers, d’'user d’'une dénofitinasociale existante, antérieure,
légalement déposée, pour en tirer abusivementtpidus devons souligner d'ailleurs
gue I'exception de la marque notoire, initialem@ercue comme une protection
supplémentaire pour les marques « d'importances igoorant elles aussi le principe
de spécialité, était, face aux noms de domainéetotnt inefficace, justement car les
noms de domaine aussi ignoraient ce principe. Qesirquoi, les tribunaux ont
décidée d’appliquer le principe de spécialité auxneade domaine, faisant du méme
coup tomber le principe d’unicité. Ainsi, le titila d’'un nom de domaine antérieur
n‘aura pas systématiquement gain de cause engustatre le titulaire d’'un nom de
domaine identique et postérieur.

L’articulation entre les deux régles pourrait déss s’exprimer ainsi, d’apres les

termes d’A. Bouvel :« premier arrivé dans une spécialité, premier sedans cette
spécialité »
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Paragraphe Il : Les applications jurisprudentielles du principe de spécialité aux noms
de domaine

A : Le fameux débat sur le dépbt en classe 38

1°) L'objectif de ce dépobt

Les décisions qui ont été rendues jusqu'a 2008s&ivent dans un courant
jurisprudentiel bien établi selon lequel on regasida marque fait I'objet d’'un dépbt en classe
38. Cette classe désigne les services de commiamc&i c’est le cas, les juges se situeront
dans le cas d'une marque reproduite pour des peodui services identiqgues a ceux Visés
dans I'enregistrement et donc la contrefacon eStégvsans qu’on ait besoin de rechercher un
risque de confusion. Le choix de la classe 38agtle : il correspond a la désignation d’'un
site internet, donc indirectement au nom de domdé@signant ce site internet. Si la marque
est déposée en classe 38, le site est contrefasamertu de I'application du principe de
spécialité.

Un exemple de cette jurisprudence aujourd’hui rereis cause comme nous allons le voir par
la suite, est la décision Celio rendue par le Thddde grande instance de Paris le 19 octobre
1999". Les juges ont estimé dans cette affaire que Monsi. qui avait enregistré
frauduleusement le nom de domaine « celio.com wait'gas contrefait la marque Celio car
« les produits désignés par la marque Celio ne eament pas les produits et services de la
communication, mais uniquement des produits enselas8 et 25 de la classification
internationale auxquels ne peut-étre assimilé uvesg informatique »Par un raisonnement

a contrarig il est donc clair que si la marque Celio avait@&tregistré en classe 38, il y aurait
bien eu contrefagon par I'enregistrement du nordalgaine « celio.com », en application du
principe de spécialité de droit des marques aelfimt.

2°) Un procédé critiqué

Ce courant selon lequel un nom de domaine quiodeir une marque déposée en
classe 38 serait contrefaisant de ce seul fatg aréiqué.
Les auteurs de Doctrine qui s’opposent a cettesguidence estiment que cette position
accorde une immunité absolue et totale sur le védeme margue nationale déposée en classe
38, immunité qu’elle ne peut logiguement pas adains le « monde réel » du fait du jeu des
principes de spécialité et de territorialité. It egi qu’'un site internet proposant du matériel
de communication ou l'activité des fournisseurscdé&s a internet, n’ont rien a voir avec la
réservation d’'un nom de domaine pour vendre deasshaes en ligne. M. André Bertrand
résume cette idée comme suitLes classes 35 ou 38 ne visent que des actdat@ublicité
ou des activités de télécommunication a titre ppak mais pas I'usage de la publicité ou
des télécommunications dans la promotion de predait de services faisant I'objet de
marques déposées. En conséquence, le dépbt d’'urmpienan classe 35 ou 38 n'est pas
nécessaire pour qu'une marque de produits ou deicEs puisse constituer un droit
antérieur en matiére de nom de domaife »
Ce serait donc au travers du contenu du site goiilviendrait d’examiner le respect du
principe de spécialité.

> TGl de Paris, 19 octobre 1999
*BERTRAND A., Droit des marques et des signes distingfifalloz, Dalloz Action, 2005-2006
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B : Une remise en cause logique de ce systéme

1°) Les premiéres remises en cause : I'affaire dkeBia

En I'espéce, la société Zebank, propriétaire dasjoes « Ze Bank » et « Ze », avait
assigné deux sociétés, Société 123 Multimédia GamadSociété 123 Multimédia, pour
contrefagon, concurrence déloyale et parasitaioe gtour avoir déposé les noms de domaine
« zebanque.com » et « zebourse.com » et explsitles du méme nom.

Le TGI de Nanterre rejette alors 'action de laiét&cZebank.

L’argument des juges de premiére instance conaidiee d’abord que la société Zebank qui a
décidé de proposer sur internet des services fiaan@ déposé les marques « Ze Bank » pour
deésigner les produits et services des classes, 3638t 38, et « Ze » dans les mémes classes,
respectivement le 19 octobre 1999 et le 23 noverh®98.

Parallelement, le tribunal constate que le défendelenregistré les noms de domaine
« zebanque.com », « zebourse.com », « zechat.cermesadio.com » et « zegiris.com » le 23
décembre 1999.

Les juges ont estimé que les signes en présentaiame pas identiquess les noms de
domaine zebourse et zebanque ne reproduisant dmep marques « Ze Bank » et « Ze »

Le tribunal s’est ensuite interrogé sur la posstualification des faits d’'imitation illicite de
marques au sens de l'article L 713-4 du Code gwdariété intellectuelle, qualification qui
nécessite un risque de confusion entre la marglgesagne imitant, et ce pour des produits ou
services identiques ou similaires a ceux désigaés tenregistrement.

Cette condition est jugée ne pas avoir été rengaliesi la société Zebank a bien protégé ses
marques dans la classe 38 lieée a internet, dusita société Zebank et des sites ouverts par
le défendeur, il convient d’examiner le contenu mpapprécier le risque de confusion. Or, le
tribunal constate que les sites « zebanque.com « zebourse.com » constituent un lieu
d’exposition d’ceuvres artistiques, que leur conteawwénere aucun risque de confusion avec
le site de la société Zebank qui est consacré aagtgité bancaire en ligne. Aucune
contrefacon par imitation illicite des marques a@sdciété Zebank n’est donc constatée.

Le 22 novembre 2001, la Cour d’appel de VersaMasinfirmer cette décision en
retenant le grief de concurrence déloyale au nopiEf la vocation des sites litigieuxsavoir
« constituer un lieux d’exposition d’ceuvres artjgés a compte d’auteut dissimule en fait
une volonté de< monnayer le transfert des noms de domaine a d&®oZebank, voire a
profiter indiment des importants investissementgamment en publicité, consentis par
celle-ci, pour accroitre la frequentation de leymopres sites »Par contre, la Cour d’appel
va confirmer la décision du Tribunal de grande anst de Nanterre sur le grief de la
contrefagcon au motif que I'enregistrement d’'un nom de domaine est en &m@ neutre, de
méme que l'est le support que constitue internee»qui nécessite la preuve, non rapportée
en lI'espece par la société Zebank, que les stiggelix proposent les mémes services que
ceux Vvisés a I'enregistrement des marques.

On peut aisément conclure de ce jugement de prefnigtance et de I'arrét de la Cour
d’appel qui s’en suit que I'enregistrement d'unergu@ en classe 38 ne confere pas une
protection absolue contre tout usage du signenseimiet.

Au contraire, en considérant internet comme un Ersppport, les magistrats reconnaissent
gue des acteurs d’activités différentes peuvent @sents sur la toile, tout en employant des
dénominations proches voire méme identiques.

3 TGI de Nanterre, 23 décembre 1999 / CA de Veesill2 novembre 2001
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2°) Les récentes évolutions : I'affaire Locattur

Cet arrét du 13 décembre 2005 de la Cour de t@ssatmbolise les tout derniers
développements en matiere d'application du prinapespécialité aux noms de domaine.
Dans cet arrét, la Haute juridiction judiciaireagppelé qu’en cas de litige entre un nom de
domaine et une marque, le principe de spécialit@its’appliquer. Celui-ci suppose donc
gue « I'enregistrement d’'une marque ne confere un moleg son titulaire que pour les
produits ou services auxquels elle est associégette décision remet en cause la pratique de
certaines sociétés qui déposaient leur marque diffésentes classes et, notamment, dans la
classe 38 qui correspond comme indiqué précédemmenix « services de
télécommunication » afin de se prémunir contreégervation par un tiers de mauvaise foi
d’'un nom de domaine similaire ou identique a leargue. Leur raisonnement se base sur le
fait « qu’un site internet étant un service de télécomoation, le nom de domaine qui y est
associé est nécessairement contrefaisarita» premiére chambre civile a donc condamné
cette pratique en cassant I'arrét d’appel.

En l'espéce, une société spécialisée dans l'orgaois et la vente de voyages qui avait
enregistré la marque « locatour » pour des prodiitservices de la classe 38 a assigné en
contrefagon une société ayant réservé le nom deaidemx locatour.com ». La Cour de
cassation a rappelé que pour étre contrefaisanfyrie de domaine doit étre associé a un site
internet offrant des produits ou des services idaets ou similaires a ceux de la classe 38. La
Cour fait donc ici une application de la jurisprode Ze Bank du 22 novembre 2001. Or, en
'espece, le site n'étant pas exploité, il n'y dvaii produits ni services proposés. Il n’'était
donc pas possible d’effectuer une comparaison Bgeservices de télecommunication. De
plus, la société défenderesse étant spécialisée l@aquisition, la gestion, le contrdle et la
cession de portefeuille de participation, il esth@ble que les activités offertes par le site
n'auraient pas été identiques ou similaires avéle de la classe 38.

Cet arrét montre a quel point la jurisprudendecestrain de changer au profit
d'une plus grande rationalité dans les décisiors jdges. En effet, il semble bien que
'enregistrement systématique d’'une marque en €la8ssoit percu comme un contournement
abusif du principe de spécialité du droit des masqu
Plus largement, nous venons d’étudier, a traversgpbsé proposé dans cette premiere partie,
les enjeux et le cadre révélateur de I'oppositiatnesla marque et les noms de domaine. Nous
avons d’abord constaté que le systeme d’enregistiemie la marque était complétement
différent de celui du nom de domaine. A traversecdémonstration, nous avons exposé les
enjeux du droit des marques et la protection d@meficie la marque en tant que notion
juridique indépendante. Cela nous a permit enslgiteouvoir mieux cerner I'opposition entre
les deux protections juridiques. En effet, nousngvpu examiner les effets de I'application
des principes de territorialité et de spécialité aoms de domaine et 'aménagement du droit
qui s’est opéré en conséquence. Pour autant, iblsegu’incontestablement, la jurisprudence
hésite encore sur I'axe et I'orientation a dons@&sidécisions.

54 Cass, 13 décembre 20@®catour
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Nous pouvons toutefois affirmer ici, qu'a notresava pratique de I'enregistrement en
classe 38 de marque n’ayant aucun lien naturel l@geservices de télécommunications, afin
de contourner I'application du principe de spét#alisera, a l'instar de l'arrét Locatour,
systématiqguement sanctionné, du moins dans degtiomsddentiques a cette affaire.
Il convient & présent d’analyser la mise en ceuvaéicque de I'opposition entre la protection
juridiqgue de la marque et la protection juridigue mom de domaine. Cela va passer par
I'étude de la résolution judiciaire du conflit, maussi par une ouverture sur les procédures
de médiation et les prévisions juridiques qu’eflesmettent.

38



La confrontation entre la protection juridique dom de domaine et la protection juridique de la merq
Master Il Droit de I'internet Administration-Entrejges
2006

PARTIE Il: LA RESOLUTION DU CONFLIT
OPPOSANT MARQUES ET NOMS DE DOMAINE ET
LA MISE EN BEUVRE PRATIQUE DES PROTECTIONS
JURIDIQUES RESPECTIVES

Il nous est a présent permis, apres avoir présgaud la premiere partie de cette
recherche les implications théoriques et jurispntigles de I'opposition entre marques et
noms de domaine, de nous pencher sur I'examen més&en place pratique des protections
juridiques respectives. Cela passe par la résolutio conflit, que cette résolution soit
judiciaire ou par le recours a la médiation. Ertefes tribunaux ont apporté des solutions et
une palette assez vaste de recours possibles. &pgtokt judiciaire » constitue d’ailleurs une
avancee et un outil efficace pour régler les Igigm présence (Chapitre I). En revanche, et
notre étude se devait de I'aborder, les difféereatig®rités ont compris que la résolution du
conflit passait aussi par la voie de la médiatidriong terme, cette avancée nous permet de
formuler une prévision quant a «l'indépendancedijque » de la protection du nom de
domaine dans la pratique, objet de notre problémuatde départ (Chapitre I1).

CHAPITRE 1: DES PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX
ADAPTEES AUX ENJEUX JURIDIQUES ET FINANCIERS

Ce premier chapitre a pour objectif de conduire wecherche sur les différentes
actions en justice possible pour faire valoir ues deux protections juridiques, que ce soit
celle de la marque ou celle du nom de domaine. Bsdemment, cette recherche nous
conduira a des résultats différents en fonctionl'dete incriminé. C’est pourquoi, nous
traiterons d’abord de I'hypothése ducybersquatting »terme anglo-saxon dont nous
exposerons la définition (Section 1). Puis, noesrans le cas, non moins fréquent, de la
revendication |égitime par deux entités différertes méme nom de domaine (Section II).

Section | : L’hypothése du« cybersquatting »

A travers cette section, nous aurons l'occasionlé@@ir le « cybersquatting et ses
implications directes et indirectes. En effet, egttatique est au coeur du débat entre noms de
domaine et marques, au regard de l'usage qui #siéda homs de domaine pour nuire a la
marque. Par souci d’exhaustivité, nous exposersisdlutions apportées par le droit francais
(paragraphe 1), puis par le droit américain (Paplge 1), afin d’étre en possession de tous
les paramétres juridiques existants.
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Paragraphe | : Les solutions apportées par le droifrancais

A : L'action en contrefacon

1°) Pour une marque non notoire

L'on peut traduire le « cybersquatting »par « appropriation frauduleuse sur
linternet ». Dans son acceptation littérale |e Domain Name Grabbing »ou
« cybersquatting »ou encore accaparement de noms de domaine, oadigire enregistrer
un nom de domaine dans le seul but de bloquer #dtribution ultérieure de ce nom au profit
de son titulaire naturel afin d’obtenir aupres dricci un avantage financier en échange de la
rétrocession du nom ainsi détourné. Relié a la ugrqette pratique consiste a procéder a
'enregistrement de noms de domaine identiques imilafres a une marque légalement
déposée, afin de rendre ce nom indisponible smielnet. Le « cybersquatter » peut ensuite
monnayer son enregistrement aupres de I'entrepitisaire de la marque en question.

Les faits sont ainsi généralement les suivantse société francaise (puisque nous
sommes pour le moment dans I'étude du droit fra)gttulaire d’'une marque régulierement
déposée auprés de I'INPI, souhaite enregistree eattirque en tant que nom de domaine en
« .com », Constatant son indisponibilité, elle gsialors le détenteur du nom de domaine
litigieux en vue d’obtenir la cessation de I'u@it®n du nom de domaine et le transfert du
nom de domaine a son profit. Des actions en justar®@ donc possibles a I'encontre des
« cybersquatter »La premiére de ces actions est I'action en céattom.

La contrefacon est en effet le grief le plus imiaéement opposable a I'encontre de
celui qui aurai enregistré un nom de domaine imtggrsa marque, et ce, de maniére
illégitime.

En France, le dép6t d'une marque octroie un depmrbpriété au déposant d’apres les termes
des articles L 713-1, L 713-2 et L 713-3 du Codéadaropriété intellectuelle. Toute personne
portant atteinte a ce droit de propriété conférdgaarque est contrefacteur.

La premiére décision ayant été rendue impliqguahtems de domaine au droit des marques,
en France, fut rendue en 1996ans le cadre d’'une ordonnance de référé. Dates aféaire,

le juge des référés ayant constaté la contrefagda tharque déposée « Atlantel », a imposé
sous astreinte le retrait en France et dans le endndnom de domaine qu’avait choisi une
entreprise pour son site « atlantel.comell apparait qu’en connaissance de cause, la
société Icare a cru pouvoir déposer le nom de domabkatlantel.com », directement aupres
de I'Internic aux Etats-Unis, au mépris de la ldgi®n francaise sur les marques; (...) il
convient donc de condamner la société Icare sotisiate a faire retirer le nom de domaine
« atlantel.com » du réseau internet en France essda monde entier. »

L’action en contrefagon, qui est en réalité unetaBle action au fond, ne pourra
aboutir que si elle intervient dans un bref délpiea la constatation des faits argués de
contrefacor?’ et si elle apparait sérieuse au fdnd

 Ord référé, 22 juillet 1996\tlantel
% CA de Paris, 1 décembre 200@&Bay Inc ¢/ iBazarjuriscom.net
" CA de Versailles, 22 mars 20@rancaise des Jeux ¢/ BingonBiBD 2001, I, 349
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Il résulte de la combinaison des articles L 71&2 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle que trois cas de contrefagon peusergoser :

- Il'y a reproduction, usage ou apposition d’'une marceproduite lorsque les produits
ou services en question sont identiques a ceus \daés l'enregistrement. Dans ce
cas, la preuve du risque de confusion n’est pagéexiC’est donc I'hypothése ou la
contrefacon est la plus facilement identifiable.

- Il'y a reproduction, usage ou apposition d’'une margproduite pour des produits ou
services similaires a ceux visés dans I'enregistrgnDans ce cas, la preuve du risque
de confusion est requise. C’est I'hypothése ouolatrefacon nécessite I'apport de la
preuve de la similarité entre la marque prétendurmentrefaite et le nom de domaine
enregistré.

- Il n’y a non plus reproduction mais imitation, usag/une marque imitée pour des
produits ou services identiques ou similaires acases dans I'enregistrement. Dans
ce cas, la preuve du risque de confusion est égaleraquise.

Ainsi, en cas de reproduction, usage ou apposdiane marque reproduite, il convient de
savoir si celle-ci est reproduite pour des prodoitgies services identiques a ceux visés dans
I'enregistrement ou si elle I'est pour des produwts des services similaires uniquement.
Finalement, ce n’est que I'application du princifgespécialité du droit des marques.

A cette étape de notre raisonnement, il nous @stssaire de voir en quoi consistent
lidentité et la similarité dans notre droit de paopriété intellectuelle. Ainsi, doit étre
considéré comme identiqueun nom de domaine qui reproduit littéralementssajout ou
modification, une marque ou qui la reproduit uniment avec des modifications mineures
induites par certaines contraintes informatiqué¥ »

En dehors de telles modifications, il conviendrarslde raisonner en termes de similarités
qui, pour étre condamnables, devront étre de naturduire le public en erreur.
- Dans ce sens, il a été jugé que le sitew.anneshantesur lequel était proposé des
articles de lingerie imitait illicitement la marq@handelle déposée pour la lingétie
- A l'évidence, le nom de domaine « jeboycottedangne’est pas la reproduction a
l'identique de la marque Danone conformément aumcpes posés par la Cour de

Justice des Communautés Européennes lenom de la marque associé aux termes

tres explicites « Je boycotte », ne peut conduassdl’esprit du public a aucune

confusion quant a I'origine du service, des loenfegistrement de la marque ne peut
faire obstacle & une telle référence et la contgefan’est pas manifesté®

Dans ce contexte, le contenu des sites peut iecént étre un élément a prendre en
compte pour apprécier le risque de confu¥ion

C’est ici qu'intervient le débat sur le dép6t dasse 38 que nous avons décidé de
présenter plus haut. En effet, d’apres la jurispneg d’avant 2002, et surtout d’avant I'arrét
Locatouf?, si la marque était déposée en classe 38 corrdapbnaux services de
télécommunications, alors on se situait dans lplithése ou une marque est reproduite pour
des produits ou des services identiques a ceus da@s I'enregistrement. La contrefacon
était alors avérée sans que I'on ait besoin deereblr un risque de confusion.

* BERTRAND A., Droit des marques et des signesmiisifis, Dalloz, Dalloz Action, 2005-2006
TGl de Paris, 30 avril 2003, PIBD 2003, IlI, 478

0 TGI de Paris, 23 avril 200Danone ¢/ O. MalmuitLPA N° 120, 18 juin 2001, p 11

®1 TGI de Nanterre, 21 janvier 200@aveursAnnale propriété industrielle 2002, N°3, p 13

%2 Cass, 13 décembre 20@%catour
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La jurisprudence actuelle réfute désormais cettdique de dépbt en classe 38
systématique. En effet, et comme nous l'avons pilast, il convient de rechercher les
produits ou services proposés par le site inteafirtde juger si ces derniers rentrent ou pas
dans les classifications prévues par la classeC88ains auteurs se sont alors demandés si
cette position n’avait pas pour effet de facilieex cybersquatting yuisque les conditions de
I'action en contrefacon devenaient plus difficilesemplir surtout si le site n’est pas exploité
ou s'il est proposé pour des produits ou des sesuwion couverts par le dép6t de la marque.
Comme le souligne F. Herédtil reste toujours au titulaire de la marque ayaittI'objet de
'appropriation frauduleuse, la possibilité d’engada responsabilité civile de I'éventuel
contrevenant ou si la marque est notoire, de fosderaction sur I'article L 713-5 du Code de
la propriété intellectuelle.

2°) Pour une marque notoire

Une marque pour étre notoire doit remplir un ¢erteombre de critéres, notamment
une exploitation importante, une certaine ancienredt des investissements publicitaires
réalisés par son titulaire. Comme nous l'avonsiaiaglus haut dans notre devoir, la marque
notoire bénéficie d’'une protection plus large cuenarque non notoire, puisque le principe de
spécialité ne s’applique pas a la marque notoinesiAla contrefagon est bien plus facilement
constituée, peut importe la classe d’enregistrerdern& marque notoire.

L’article L 713-5 du Code de la propriété intetleslle organise une protection contre
la reprise de la marque notoire par un tiers ndaares¢, méme donc pour des produits ou des
services différents a ceux visés dans le déepbts Matte responsabilité est civile et non
pénale. De plus, d’apres les termes de l'articlé13-5 précité, il faut que I'emploi de la
marque par un tiers non autorisé soit de natur@t@mpprejudice au propriétaire de la marque
ou que cet emploi constitue une exploitation irfigst de cette derniéere.

Pour les marques notoires, il suffit donc quedmrde domaine reproduise la marque,
pour que la contrefacon soit constituée, le risdgi€eonfusion n’entrant ainsi pas en ligne de
compte.

L'affaire SFR traite précisément d«cybersquatting »d’'une marque notoire. La
société SFR, titulaire par ailleurs de la marq&-R » et disposant déja du nom de domaine
« sfr.fr », souhaitait déposer « sfr.com ». Ell@state alors qu’une société américaine avait
déja déposé ce nom de domaine. La société SFR plorte I'affaire devant les tribunaux
francais, a qui il appartient de trancher le corglitre la marque « SFR » et le nom de
domaine SFR. La position des magistrats est t&igecl« la marque de la société SFR est
contrefaite du seul fait de I'enregistrement d’uann de domaine la reproduisarft'» Le
tribunal condamna le contrefacteur au versemena demme de 1 000 000 de francs a titre
de dommages et intéréts, et lui a enjoint de prercad transfert du nom de domaine au profit
de SFR.

L’affaire Vichy est également intéressante poutrengropos. Il est a savoir des a
présent que la marque « Vichy » n’était pas eniégisen classe 38, mais uniquement en
classes 3 (cosmétiques) et 5 (produits pharmaems#jq En I'espéce, la société L'Oreal,
titulaire de la marque « Vichy » s’était apercue tpisociété Vichy.com avait déposé le nom
de domaine « vichy.com ».

%3 HERCOT, Expertises, N° 245, février 2001, p 72
® TGI de Nanterre, 18 janvier 1999FR PIBD 1999, N° 673, IlI, p 147
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L’'Oréal décida donc d’assigner ce tiers en réeg#é qu'il lui soit fait interdiction
d’utiliser la dénomination « Vichy » ou toute autt®nomination susceptible de reproduire la
marque « Vichy ». Le tribunal affirma alors guie.. si la notion dé spécialité est une régle du
droit des marques, il n'en demeure pas moins quendque « Vichy » a acquis une
renommeée certaine par son ancienneté et sa meatiatis auprés d’'un large public tant en
France gu’a I'étranger. Ainsi, méme en I'absenceddpdt aux classes et spécifications liees
a l'internet ou de similitude entre les produitssafrvices déposés et la communication, la
marque « Vichy » doit bénéficier de la protectiomférée aux marques notoire®.»
Ce raisonnement que les juges ont tenu, et quicdav@nt le tout récent arrét Locat8irse
tient en deux étapes : d’abord les juges ont ap@llg principe de spécialité de la marque, la
contrefacon de marque ne pouvant selon eux, éeeue, la marque « Vichy » n’étant pas
protégée pour les spécifications liées a interoetqu’elle n’était pas enregistrée en classe 38.
Notons que la jurisprudence Locatour, refusant gligper systématiquement la vérification
du dépbt en classe 38 niant le contenu méme dwn&tait pas encore connue.
Ensuite, les juges ont constaté que la marque kyMicétait une marque notoire en raison de
son ancienneté et de sa meédiatisation, et dondleeuvait bénéficier des dispositions de
l'article L 713-5 du Code de la propriété intelleeile sur les marques notoires.

Comme le résume un jugement du Tribunal de gransiance de Nanterre en
enregistrant a titre de nom de domaine des déndimima identiques ou pratiquement
identigues a des marques notoires, les déposantseonun comportement parasitaire
condamnable%. Nous voyons qu’ici, la décision ne traite méme pie la question de
I'identité ou de la similarité des produits ou see¢ par rapport aux classes de dépébt. Cette
guestion n’est pas pertinente pour les marquesraest@uisque la spécialité ne s’applique pas
a ces marques : la contrefagon est donc rapideraeattérisée.

Un dernier arrét intéressant peut ici étre invogaacernant toujours la protection
juridique des marques notoires face aux noms deah@nll s’agit de I'affaire Milk& qui
opposait une personne ayant le prénom Milka a lebog marque de chocolat. Le 14 mars
2005, le TGI de Nanterre s’était prononcé en favlula marque chocolatée Milka contre la
personne s’appelant Milka.

Dans un arrét du 27 avril 2006, la Cour d’appeMeesailles a confirmé le jugement
de premiére instance. La cour considere que corampeehom ne confere aucun droit privatif
contrairement au nom patronymique, la personnepslapt Milka ne peut pas conserver son
nom de domaine « milka.fr ». La cour donne dona gk cause au détenteur de la marque
notoire de chocolat au lait, en retenant que lsqrare s’appelant Milka a effectué une
exploitation injustifiee de la marque Milka et derharque de couleur « mauve-lilas ». En
conséquence, elle ordonne le transfert sans ftaisoth de domaine en question au profit de
Kraft foods qui constitue I'exacte réparation dajpdice subi.

Nous voyons bien qu’ici aussi, les juges ne fontuaement référence au principe de
spécialité et ne vérifient pas les classes d’eategnent de la marque Milka, cette derniere
étant notoire, et donc toujours juridiquement siguée au nom de domaine identique ou
similaire.
La protection juridique de la marque ici est plusspante et plus efficace que celle du nom de
domaine.

% TGI de Nanterre, ord ref, 16 septembre 1999

% Cass, 13 décembre 20@%catour

®”TGI de Nanterre, 10 janvier 2000, D. 2000, CaHenit des Affaires. Jur. P 117
% CA de Versailles, 27 avril 2008)ilka
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B : L’action en concurrence déloyale et le parsisig

1°) La concurrence déloyale

L’action en contrefagcon n’est pas la seule acpossible. L'action en concurrence
déloyale est envisageable. Pour qu'il y ait corentce déloyale, il faut qu’il existe entre les
parties une situation de concurrence effectivet-d'elre que les parties aient des activités
voisines ou semblables. Cette action se fait starldement de I'article 1382 du Code civil.

L’affaire Lumi-Pharm& est assez explicite sur la résolution d'un liteyatre une
marque et un nom de domaine, par la voie de I'aaioconcurrence déloyale. En I'espece, le
tribunal de grande instance de Marseille a sanefidas agissements d’un ancien salarié qui
avait utilisé comme nom de domaine la marque ebmd@mation sociale Lumi-Pharma qui
appartenaient toutes deux a son ancien employeearTribunal a ainsi eu I'occasion de
déclarer que« ... le procédé qui consiste a acquérir le nom dealoe, méme sans ouvrir
encore de site en se servant comme code d’accés mlepre dénomination sociale d’'une
société dans laquelle l'utilisateur a lui-méme @éune activité, constitue manifestement un
acte de concurrence déloyale en ce que l'intéressgonne les moyens de s’insérer dans une
activité commerciale existante et d’en profiteres slépens’3,

Un autre arrét, plus récéhttraite également de la résolution judiciaire dnftit entre
marques et noms de domaine, par la voie de I'aetiononcurrence déloyale. En I'espéce, la
société Le Helley acquis en 1994 I'enseigne raéach son fonds de commerce intitulée
« Rennes Immobilier ». Dés 1998, la désignatiorithelle de cette société se faisait sous le
vocable « Rennesimmo ». La société BVI, exercanhledgent une activité d’agence
immobiliere, a créé un site internet, accessibld’pdresse « bvi.com » puis, a fait paraitre en
octobre 2000, des publicités se référant au sienkesimmo.com ». Ce nom de domaine
avait été réservé le 8 aolt 2000. La société Léekdal alors invoqué la confusion ainsi créée
entre son agence immobiliere et les activites dm&eté BVI. Elle a donc assigné la société
BVI sur le fondement de la concurrence déloyalerémaration de son préjudice et aux fins
gu’il soit interdit d’utiliser I'appellation litigguse « Rennesimmo ».

Aux fins de se défendre, le défendeur a invogu@iteque la société BVI détenait au méme
titre que la société Le Helley un droit a enregistn nom de domaine, par ailleurs vacant au
moment de I'enregistrement par la société BVI.

La Cour de cassation, dans un arrét du 7 juilléd2@ finalement rejeté le pourvoi formé par
la société BVI dans cette affaire. Les juges onsiaaffirmé que< ayant constaté que le nom
de domaine utilisé par la société BVI est un voeailitant I'enseigne et le nom commercial
de la société Le Helley et que le peu de différermastant entre les deux dénominations
engendre la confusion dans I'esprit d'un client ttBmtion moyenne, la cour d’appel, qui a
retenu que I'utilisation d’'un nom commercial damsnom de domaine, qui porte atteinte a la
fonction d’identification ou de publicité du nomnemercial antérieurement utilisé par un
concurrent exercant dans un méme secteur d’acttigur ce une méme zone géographique,
constitue un acte de concurrence déloyale, a statogn droit .

9 TGI de Marseille, 18 décembre 19%Rciété Lumiservice c/ Thierry

0 Extrait de Lamy Droit de l'informatique, Bulletiiactualité, N° 111, février 1999, p 7
" Cass, Ch Com, 7 juillet 2008pciété Bretagne Immobilier ¢/ Société Véroniquelekey,
www.foruminternet.org/documents/jurisprudence

2 Cass, Ch Com, 7 juillet 2008pciété Bretagne Immobilier ¢/ Société Véroniquelekey,
www.foruminternet.org/documents/jurisprudence
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Nous voyons a travers cet arrét, 'importance,rg@getion en concurrence déloyale,
du critéere de confusion dans l'esprit du publices®’la la condition essentielle pour que les
tribunaux consacrent cette action en justice. Eet,edi il y a de forts risques de confusion
dans l'esprit du public par I'enregistrement d’'wwnmde domaine entre ce nom de domaine et
une marque légalement déposée, il y a bien comuardéloyale ; encore faut-il, rappelons-
le, que le nom de domaine et I'entreprise titulaiee la marque évolue dans des mémes
secteurs d’activités ou dans des secteurs d’'ativiiches.

Enfin, nous pouvons faire état d’'une jurispruderneore plus récerfteconcernant
une action en concurrence déloyale impliquant un de domaine :
Par une ordonnance du 16 décembre 2005, le Trilnengtande instance de Paris a ordonné a
la société Akt Communication et a son gérant d'not@pre I'acces au contenu du site « zone-
privee.com ». Le fait qu’il soit quasiment identquw celui de son concurrent «vente-
privee.com » constitue, en effet, un trouble acara manifestement illicite qu’il convient de
faire cesser et d'indemniser. Pour se défendr@eflendeur avait tenté de remettre en cause la
validité du constat fait par 'APP, en reprochantagent assermenté d’avoir utilisé ses
identifiants pour I'acces au contenu du site. R, il était nécessaire d’utiliser une adresse
de courrier électronique et un mot de passe asaaaémpte créé apres parrainage.
Le juge conclut que« I'utilisation par I'agent de ce moyen d’'acces aantenu, qui ne
représente en réalité pour cette nouvelle sociétéirgmode de prospection pour capter
'attention des internautes et se constituer rapidat une clientéle, ne peut d’évidence
apparaitre comme déloyale, en considération dudaé le choix de I'exercice d’'une activité
commerciale par le vecteur d’'un site internet siggta méme transparence vis-a-vis de la
concurrence que celui de I'exploitation en boutigele libre acces; qu'au surplus les
défendeurs précisent eux-mémes que trace a ésédaite ces éléments d’identification »

2°) Le parasitisme

Le parasitisme, qui est une action connexe aidactn concurrence déloyale, peut
aussi permettre a un titulaire d’'une marque deefaaloir cette derniére pour agir contre
I'enregistrement d’'un nom de domaine contrefaisant.

Le parasitisme est constitué quand, par exemplg, al usurpation de la notoriété d’'une
marque, une volonté de créer une confusion dasgrltedu public entre le nom de domaine et
la marque déposée ayant une certaine notoriéte.

L’enregistrement d’'un nom de domaine a été congigér les juges comme parasitaire, dans
I'affaire Guy Laroch&’. Dans cette affaire, le Tribunal de grande instade Nanterre a
déclaré, dans son jugement du 13 mars 2000, qtiksétion de la marque « Guy Laroche »
constituait un comportement parasitaire distinctiadeontrefacon en remarquant qu@ar
saisie du nom de domaine litigieux, les internayi@ssant accéder a un site de cette société
aboutissent a un message d’erreur. Du fait de 13pdnibilité du nom de domaine, la marque
est dévalorisée par une adresse pirate »

Nous voyons bien ici que c’est I'effet néfaste goerrait avoir I'enregistrement d’un nom de
domaine, pour une marque existante, qui est samgioC’est d’ailleurs davantage cet effet
néfaste et nuisible que le véritable enregistrerdantom de domaine en tant que telle qui est
condamné. C’est pourquoi, le parasitisme ou agisa&parasitaires sont souvent invoqués
en complément d’une action en concurrence délogaten plus poussée et plus dynamique.

BTGl de Paris, Ord ref, 16 décembre 2005
" TGI de Nanterre, 13 mars 20@qciété Parfums Guy Laroche ¢/ Sociétés GL Busldivard, Net Promos-
Internet Designdécision consultable sous : www.legalis.net/patisions/marques
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Un autre exemple jurisprudentiel de I'action pparasitismé& impliquant un nom de
domaine, est l'affaire soumise au Tribunal de geamtstance de Paris, le 31 juillet 2006.
Cette décision montre, qu’'une nouvelle foi, le &hdiun nom de domaine appelle certaines
précautions : celui-ci, ne doit nhotamment pas cdrconfusion avec une dénomination
sociale ou un nom commercial.

Le 31 juillet 2006, le TGl de Paris a donc ordoneétransfert des noms de domaine
« bdpme.tm.fr » et « bdpme.biz » au profit de ladse du développement des PME, connue
sous le nom de bdpme. En l'espéce, le litige oppaset organisme au fondateur de
I'entreprise Business Developpement PME qui a¥&éervé le nom de domaine bdpme.biz en
juillet 2002 selon le constat effectué par un agesermenté de I'APP. Cet entrepreneur avait
averti par courrier la banque de la mise en ligaesah site. Devant I'absence de réponse de
celle-ci, il avait continué son initiative en enistgant la marque bdpme et en réservant le nom
de domaine « bdpme.tm.fr ». La banque a alors m@é&slgntrepreneur en agissements
déloyaux et parasitaires pour avoir usurpé sore sigtial, son nom commercial et son nom
de domaine « bdpme.fr ».

Sur la question du risque de confusion dans liedprpublic entre les deux signes, les
juges ont vérifié le domaine d’activité de I'entrepeur. Ce domaine d’activité, méme si il
n’était pas similaire a celui de la banque, pougaie considéré comme une déclinaison des
activités de la banque. De plus, les juges ontéetpie le public avait assimilé depuis fort
longtemps la banque en question a son sigle eda@onde domaine : bdpme.

En toute logique, les juges ont condamné I'engepur en constatant les risques
indéniables de confusion dans I'esprit du publiteefes noms de domaine enregistrés et la
marque associée au sigle bdpme. Il y avait dontibieagissements parasitaires.

C : L'abus de droit

En I'absence de marques pertinentes opposableésawataire mal intentionné, les
victimes de« cybersquatting jpeuvent se référer a la théorie de I'abus de .ditd@ut donc
pour caractériser cette action, I'existence d’'umitddont le titulaire fait une utilisation
frauduleuse.

Or, il n'existe pas de « droit au nom de domairmeisele droit & réserver un nom de domaine.
Juste la possibilité pour chacun de se soumetuiaeaprocédure d’enregistrement afin de
pouvoir légitimement devenir titulaire d’'un nom diemaine.

Il existe donc une certaine liberté dans la résema’'un nom de domaine. Cette liberté peut
précisément faire I'objet d’'un abus.

Dans l'affaire Celi®, le Tribunal de grande instance de Paris, aprég agfuté la
contrefagcon de marque faute de dépodt en classeé&ssion rendue avant la jurisprudence
Locatouf”), a interdit I'utilisation du nom de domaine sertérrain de I'abus de droit. Le juge
dans cette affaire condamne donc I'existence dftengde, au visa de l'article 1382 du Code
civil : « ... il apparait qu’en déposant le nom de domaimelw.com », Monsieur J. avait
l'intention de vendre a la société Marc Laurentylssusceptible d’en avoir une l'utilisation
(...). En agissant de la sorte, Monsieur J. a comunésfaute intentionnelle au préjudice de la
demanderesse en usurpant le nom commercial de detieere et en abusant du droit de
libre réservation des noms de domaine sur l'interfie.) en déposant comme nom de

> TGI de Paris, 31 juillet 200@\ffaire Banque du développement des PME c/ Busbessloppement PME
® TGl de Paris, 19 octobre 1999
" Cass, 13 décembre 2005
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domaine a I'Internic la dénomination « celio.comMgnsieur J. a commis une usurpation de
nom commercial de la société Marc Laurent et unsathel droit en application de I'article
1382 du Code civil »

Récentes affaires illustrant les différents moyémsutte contre le « cybersquatting »

Comme synthése a ce premier paragraphe concetaansolutions francaises
apportées ak cybersquatting »nous pouvons faire état de trois jurisprudences tecentes
illustrant les décisions des juges en la matietesesanctions qui s’appliquent :

- Arrét du 24 avril 2006, Tribunal de grande insde Paris, Affaire rueducommerce »

Il s’agit ici d'un acte de« cybersquatting sassez particulier puisque en I'espece, une société
exploitait les noms de domaine «rueducommerc.cah ® rueducommrece.com » afin de
profiter des erreurs de frappe des internautes pediriger ces derniers vers des sites
concurrents a celui de la société Rue du comméesjuges ont estimé que la marque Rue
du commerce constituait une marque notoire, et damantage de motifs, ils ont ordonné le
transfert des noms de domaine et le paiement d@g0@5Euros a titre de réparation du
préjudice subf.

- Arrét du 28 juin 2006, Cour d’Appel de Paris, &fe Louis Vuitton ¢/ Google

La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnagiorpremiére instance de Google pour
contrefagcon des marques Louis Vuitton, atteinta @&alson sociale éponyme et au nom de
domaine « vuitton.com ». L'affaire avait débuté @va constatation que Google inscrivait
d’autres sites que celui de Vuitton dans sa ruleridgs liens commerciaux. La Cour d’appel a
estimé que Google agissait ici en tant que régiigtaire et il ne peut donc pas bénéficier
du statut de responsabilité allégée des hébergenrsonséquence, elle considére que Google
a commis des actes de contrefacon. Les juges gst aondamné Google pour concurrence
déloyale. En effet, il a été retenu que il y a Bematteinte au nom de domaine, en dehors des
atteintes a la dénomination sociale et a I'enseigne

C’est un élément nouveau en jurisprudenrc€et arrét contribue ainsi a la reconnaissance
juridigue du nom de domaine et de sa valeur écogoeni®.

- Arrét du 7 juin 2006, Tribunal de Grande instadedParisAffaire Le méridien

Cet arrét constitue une innovation en matiere dgbersquatting »En effet, pour la premiére
foi, un juge a autorisé la partie dont la marquaitagté contrefaite a faire publier I'intégralité
du jugement sur le site contrefaisant, pendantnsis a compter du transfert du nom de
domaine. En I'espece, la société Méridiana Hoételtaanregistré en 2005 le nom de domaine
« hotel-meridiana.com ». Le site correspondant a nmen vantait le confort d'un
I'établissement hotelier et utilisait pour celajeanombreuses reprises, le terme « meridiana ».
La police de caractére était proche de celle adlipour les hotels Méridien, titulaire de la
marque Le Meridien. Dans son jugement du 7 juin62d@ TGI de Paris a condamné
Meridiana Ho6tel a verser 57 500 Euros pour dommagéstéréts. De plus, la poursuite des
actes illicites est interdite, sous astreinte d@®Q@ Euros par jour de retard et a ordonné le
transfert du nom de domaine aux hoétels Méridiemssies mémes astreintes. La société
condamnée doit enfin faire publier le dispositif ghgement dans trois journaux, pour un
montant maximal de 4 500 Euf8s

BTGl de Paris, 24 avril 2006, Affairmeducommerce
9 Commentaire, Cour d’Appel de Paris, 28 juin 200&w.legalis.net
8 TGI de Paris, 7 juin 2006, Affaitlee Meridien
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Nous voyons bien a travers cet arrét que les issscpour« cybersquatting »ont
tendance a se renforcer de plus en plus. Les joyEsitent plus désormais a condamner
lourdement la mauvaise foi descybersquatteur et des titulaires de nom de domaine dont
'enregistrement est manifestement abusif. Une abbeivci : il semble bien que la protection
juridique de la marque ne soit pas adaptée a delleom de domaine.

Paragraphe Il : La solution apportée par le droit anéricain

A : L’Anticybersquatting Consumer Protection ASCPA)

1°) Une action en responsabilité

En matiére de< cybersquatting »le droit américain a mis au point une législation
spécifique afin de lutter contre les enregistremmede mauvaise foi de noms de domaine
reprenant a l'identique ou de maniere similaire maque existante. Nous verrons donc de
maniere synthétique, en quoi consiste cette aatioles prérogatives qu’elle ouvre.

Ainsi, le 29 novembre 1999, le droit fédéral s’'estrichi d’'un régime de responsabilité
spécifiqgue a la cyberpiraterie : Il s’agit dl&nticybersquatting Consumer Protection Act
(ACPA) promulgué par le Président Clinton.

Ce texte important dans la législation américaujewad’hui ajoute tout d’abord une nouvelle
section alLanham Acttexte déja existant en matiere de droit des ri@s/gechnologies, afin
de rendre civilement responsable envers le tiwldiune marque toute personne qui, de
mauvaise foi et avec l'intention de profiter deteaharque, enregistreend, ou utilise un
nom de domaine qui, a la date de son enregistrereshnidentique ou similaire a une marque
distinctive, opéere une dilution d’'une margue na@ooru consiste en certaines marques ou
certains mots ou noms protégeés définis par ladoiroe les anneaux olympiques ou la croix
rouge.

La loi est claire : tout acte de piraterie résuitde lintention de tirer profit du
patrimoine d’autrui engage la responsabilité de aateur. Mais pour cela, le titulaire d’'une
marqgue notoire ou distincte doit apporter la prededa mauvaise foi de I'auteur de ces actes
et son intention d’en tirer profit. Afin de détemer si I'enregistrement d’'un nom de domaine
a été effectué de mauvaise foi, la loi énonce uste Ihon exhaustive de neuf critéres
alternatifs, indicatifs de la mauvaise foi du cybeate. Ces criteres concernent entre autres,
les intéréts des deux parties concernées par kExpyaterie. Ainsi, les droits du titulaire de la
marque sont-ils pris en compte dans la déterminadi® la responsabilité du cyberpirate.
L’intention de porter atteinte a I'image de la maggde dénigrer une marque, de créer une
confusion dans l'esprit du public et de proposettrénsfert ou la cession d’'un nom de
domaine en vue d’un gain financier sont aussi dé&xes permettant d’établir la mauvaise foi
du cyberpirate.

Pour que ce texte soit applicable, il faut que ldes trois actes suivants soit commis :
I'enregistrement, I'utilisation ou le trafic de nerde domaine.

Notons enfin que ces agissements doivent porteusunom de domaine identique a une
marque ou de nature a créer une confusion ou awncéffet dilatoire sur la marque (s'il s’agit
d’'une marque notoire).
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2°) Les sanctions prévues par I'ACPA

Les sanctions prévues par ’ACPA sont 'annulatiomnom de domaine ou le transfert
du nom de domaine ainsi qu’'un volet de sanctionanitieres comprenant des dommages
intéréts forfaitaires compris entre 1 000 et 100 @Mllars par nom de domaine et qui
constitue un nouveau reméde en droit américaim@degques.

Cette action est donc une solution assez efficpoair lutter contre le
« cybersquatting snotamment en raison de son volet de sanctionsdiaees. Mais cette
action étant une action fédérale, elle colte thésec Certains estiment que cette nouvelle loi,
de par son champ d’application trop large, rendeaitsites de protestation hors la loi et donc
porterait atteinte a la liberté d’expression. Masmme le font remarquer certains, les
titulaires de ces sites de protestation pourrampbtos démontrer que le site est en soit un site
de parodie ou qu’il est utilisé dans un but non @rtial et échapper dans a I'application de

'ACPA.

B : L'évolution de la jurisprudence américaine

La premiére décision rendue véritablement sumteément de 'ACPA, date du 2
février 2000. Il s'agit de 'affaire Sporty’s Farcontre Sportsman’s Marléét
En I'espece, le défendeur qui est un concurrentanpélans le domaine de l'aviation, avait
enregistré le nom de domaine «sportys.com » rejsadt a lidentique la marque
« Sporty’s » du demandeur. Sous le nom de domasp®rty.com » le défendeur avait ouvert
un site de vente de sapin de noél afin de pradieela regle de la spécialité des marques. Cette
pratigue fut condamné puisque la Cour d’appel adwrse circuit ordonna le transfert du nom
de domaine au demandeur en application de la neul@l aux motifs que la marque
« Sporty’s » était distinctive et similaire au nal® domaine « sportys.com » et que Sporty’s
Farm avait eu une intention de profiter de la m&eséoi.
Bien que cela ne soit pas indiqgué expressémeniap@our dans sa décision, il est certain
gu’il aurait été difficile pour les juges de déelala marque « Sporty’s » notoire sous le
Federal Trademark Dilution Adtégislation américaine sur la question de I'atieiaux droits
des marques beaucoup moins énergique que I'ACPAaaion du demandeur aurait sans
doute été rejeté si 'ACPA n'était pas entré enueigr. En conséquence, le fait que
I’ Anticybersquatting Consumer Protection Aoit ouvert aux titulaires d’'une marque faisant
'objet d’'une atteinte par I'enregistrement d’'unnmade domaine identique ou similaire,
gu’elle soit ou bien notoire ou bien distincte,ilite de ce fait les actions pour lutter contre
cette pratique.

8 Docket Nos. 98-7538 (XAP) (2 CIR. Feb 2, 2000)
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Section Il : L’hypothése de la revendication Iégitne et concomitante du
nom de domaine par deux entités différentes

Cette situation est complétement différente dée adih « cybersquatting »En effet,
alors que nous avons vu dans la premiere partypdtinese d’'un enregistrement de noms de
domaine de mauvaise foi, nous allons abordé iqgulkestion de la revendication Iégitime, par
deux entités différentes, d'un méme nom de domalMeus verrons, a linstar du
« cybersquatting » la solution francaise (Paragraphe 1) puis la tswhu américaine
(Paragraphe II).

Paragraphe | : La solution en droit francais

A : La prédominance du principe de spécialité

En matiére de revendication d’'un nom de domaimalpax entités distinctes, les juges
vont d’abord devoir examiner et rechercher si imaede est Iégitime.
En effet, il se peut parfaitement, que en applicatiu principe de spécialité du droit des
marques, il existe, sur les supports traditionndbyx marques ayant le méme nom. La
marque n’a pas de caractére unique par nature.
Confronté a la question de l'application aux noresddmaine, la question peut se résumer
ainsi : Qu’en est-il de la possibilité d’avoir demarques identiques, sur le réseau internet ?
Comment se conjugue le principe d’unicité du nonddmaine avec celui de la pluralité des
marques ?
Comme nous allons le voir avec des exemples jurisprtiels, les juges appliquent le
principe de spécialité a ce type de conflit.

B : Quelques exemples jurisprudentiels

Nous évoquerons deux jurisprudences, les plusriaupkes, illustrant I'hypothése dans
laquelle le nom de domaine est revendiqué par datités qui ont toutes deux un droit sur ce
nom.

Dans l'affaire Alic&? la SNC Alice, société exercant I'activit¢ d’agende publicité,
constituée en 1975, est titulaire d’'une marqueckae « Alice » déposée le 6 juin 1975 a
I'INPI pour désigner « tous services et activitdsnd agence de publicité » de la classe 35.
En 1997, la SNC Alice assigne une autre sociét8Alalice, société ayant une activité dans
la création de logiciels et de développements imétiques, et ayant enregistré le nom de
domaine « Alice.fr ». La SNC Alice réclame que soiconnu que l'utilisation de la
dénomination sociale Alice et son usage commegdalla SA Alice portent atteinte, en
application de I'article 1382 du Code civil, awoils détenus par elle sur sa dénomination et
constituent une contrefagcon de sa marque AliceplDg, elle réclame que soit ordonné a la
SA Alice, sous astreinte, de modifier sa dénomimasociale, de faire radier le nom de
domaine « alice.fr » et de cesser toute utilisadieta dénomination Alice sous quelque forme
gue ce soit.

La SA Alice a soutenu alors que son activité diédide logiciels, de développement,
exploitation, diffusion et maintenance de matérieitformatiques, électroniques et
électromécaniques n’avait rien a voir avec la mitiéli Elle soutient par ailleurs que le dépo6t
effectué auprés de 'AFNIC du nom de domaine <ediic> s’était effectué dans les régles.

82 TGl de Paris, 23 mars 1999, Lamy Droit de l'infatique 1999, N° 17
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Dans un jugement du 23 mars 1999, le Tribunalrdedg instance de Paris déboute la
SNC Alice de ses demandes. Le Tribunal estime pelarque les deux sociétés exercant dans
des domaines complétement différertsl n'y a aucun risque de confusion entre les deux
sociétés, et ce d'autant que la SNC Alice ne jastifaucune notoriété dépassant son
domaine d'activités®. Nous voyons donc 1&, quil n'y a nullement de waise foi
caractérisée par I'enregistreur du nom de doméaie® juges ont fait une pleine application du
principe de spécialité, ce qui semble d'ailleurs @ne solution logique et équitable.

L’affaire MMA®* illustre également le conflit en présence. Le H0s11999, la société
« Multimedia Académie » enregistre son sigle « MMAa titre de nom de domaine
« mma.fr ». De leur coté, « Les Mutuelles du Marssukances » décidaient de lancer une
vaste campagne de communication visant, en paeical moderniser leur image de marque.
Elles décident donc de communiquer sous le signéAMM
Le 17 mars 1999, le groupe d’assurances déposaigle MMA comme marque semi
figurative a I'INPI, en particulier dans la clas3®. Le 28 mai 1999, les Mutuelles du Mans
assurances enregistraient le nom de domaine « mrfraxt Constatant I'existence du nom de
domaine « mma.fr » elles assignent le 18 juin 1899éféreé la Société Multimédia Académie
en contrefacon de marque. Elles demandent notamméansfert du nom de domaine a leur
profit. Le Tribunal de grande instance de Parisodébalors le groupe d’assurances au motif
gue« Si I'appropriation d'un nom de domaine comportane référence précise a un signe
ou logo utilisé antérieurement par une société guidétient les droits, est de nature a
empécher celle-ci de s’identifier sur internet, @mc faut-il que cette situation crée une
confusion dans I'esprit du public et des utilisatede ce réseau. Il ne peut étre soutenu que
le sigle MMA accolé a la société Multimédia Acadeest de nature a entrainer un risque de
confusion dans I'esprit du public avec le méme esigtilisé par la société demanderesse,
alors que les activités de ces deux entreprises diffiérentes et qu’elles interviennent dans
des secteurs économiques sans rapport direct. iLeydicelles utilisent le méme support de
transmission de leur communication ne change n@lténa situation ».
Nous devons rappeler une nouvelle ici, que I'agidn du principe de spécialité, a I'époque
de ces jurisprudences, était soumis au dépot esecld8. Comme nous l'avons vu avec les
arréts « Saveurs » puis « Locatour » de décemhd, 2@s juges regardent désormais le
contenu du site pour vérifier que les produits erwvises proposeé par le site lui-méme (son
contenu) sont ou pas identiques ou similaires &®@roduits ou services que proposent la
marque en question.

Paragraphe Il : La solution américaine de substituion

A : Un appel aux actions traditionnelles

Aux Etats-Unis également, a linstar ecybersquating »se pose le probléeme du
nom de domaine, régulierement enregistré, revegdigqu deux entités ayant toutes les deux
des droits concurrents sur ce nom. Faute de maufaige la part de celui qui a enregistré le
nom de domaine, Anticybersquatting Consumer Protection Aes# inapplicable ici. Il faut
donc aux demandeurs recourir aux actions tradiélbes du droit américain des marques et
notamment prouver le risque de confusion en l'abs@® marque notoire.

En effet, les titulaires de marques, aux Etats-Umesivent fonder leur action sur I'action en
contrefacon de marque. Cette action, qui resseptue beaucoup a la méme action devant
les juridictions francaises, conduit a ce que fpoasabilité de tout tiers utilisant une marque

8 TGI de Paris, 23 mars 1998ljice
8 TGl de Paris, 23 septembre 1999, Affats1A
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enregistrée sans autorisation est engagée desqloils utilise cette marque dans des
conditions susceptibles de créer une confusiamieft donc pas besoin de prouver l'intention
frauduleuse ou la négligence.

Pour évaluer si il y risque de confusion entre mmaeque et un nom de domaine, de nhombreux
facteurs sont pris en compte par les tribunaux.dditsres sont identiques a ceux utilisés pour
évaluer le risque de confusion entre deux marqu&ssiques : la similarité ou pas des
marques considérées dans leur ensemble ou dansgparence, leur prononciation..., la
similarité ou pas des canaux de distribution, lnété de la marque antérieure, la nature et
I'étendue de la confusion effective, la durée et denditions pendant lesquelles il y a eu
usage simultané en I'absence de confusion effedtétendue de la confusion potentielle...

Il existe aussi comme action aux Etats-Unis, iacten dilution du Federal
Trademark Dilution ActCette notion de dilution peut étre rapprochéé&mamce de la notion
d’agissements parasitaires. L’action, fondée suexte précité de 1996, permet ainsi a un
titulaire de marque notoire, de protéger sa mamumere des utilisations qui ne seraient pas
génératrices de confusion : il suffit simplementddéenontrer que la marque est diluée, que
'usage de la marque par un tiers en tant que nendamaine risque d’affaiblir la valeur
distinctive de la marque. Cela passe logiquementeptait que le titulaire d’'une telle action
se doit de prouver que sa marque est notoire anrerge.

Enfin, I'action en concurrence déloyale, aux Etdtés, est basée sur la section 43 (a)
du Lanham Act « Toutes personnes qui, pour ou en relation avetpgooduit ou service, ou
tout récipient pour des produits, utilise dans tamenerce tout mot, terme, nom, symbole ou
signe ou toute combinaison de ceux-ci, ou une #adssignation d’origine, une description
fausse ou trompeuse d’'un fait qui :

- est susceptible de préter a confusion, ou a indeireerreur, ou a tromper en ce qui
concerne laffiliation, le rapport ou I'associatiod’'une personne avec une autre, ou
en ce qui concerne l'origine, la sponsorisationl@eccord sur des produits, services
ou activités commerciales d’'une autre personne ou

- dans une promotion commerciale ou publicitaire,résgente de maniére inexacte la
nature, les caractéristiques, les qualités ou Bime géographique de ses produits,
services ou activités commerciales ou de ceux tikus,

peut faire I'objet d’'une action civile dirigée coatelle par toute personne qui est susceptible
d’étre lésée par de tels acte® »

Il s’agit donc d’'une action similaire a la conaebn de marque puisqu’il faut
démontrer le risque de confusion sauf qu’il s’agitd’une action pour les marques non
enregistrées c'est-a-dire les marques d’usage.

Comme nous le voyons ici, les solutions américaipeur venir & bout du conflit
opposant deux entités différentes mais revendiqt@utes les deux un nom de domaine
légitimement, sont basées exclusivement sur lesswae recours dite « traditionnelles ». Cela
apporte une solution plus modérée au probleme péadtant que les titulaires de marque ont
tendance a agir en justice rapidement une foiddiés constatés. Cela prouve bien que les
actions traditionnelles sont efficaces et tresuedgment utilisées.

8 Section 43 (a) Lanham Act
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B : Une solution limitée

Nous allons voir ici deux applications jurisprutlelles de l'appel aux actions
traditionnelles en droit américain :

- La premiére affaire est celle du Gateway 2008 ®ontre Gateway.com Iffc En
l'espece, la société Gateway fondée en 1985 etiadisée dans la fabrication et la vente
d’ordinateurs, avait utilisé dans ses opérationspdlelicité les noms « Gateway2000 » et
« Gateway ». Le défendeur, Gateway.com Inc. Opé&assi dans le monde des ordinateurs
mais spécialisé quant a lui dans l'offre de sewide conseil, utilise dés 1998 le nom
« gateway.com » dans son adresse électroniqueregigine le nom en tant que nom de
domaine en 1990 auprés d'un «registrar ». La dderasse intente alors une action en
dilution et en concurrence déloyale (les actioaditionnelles) contre le défendeur dans le but
de récupérer ce nom de domaine. La Cour rejetteastion en dilution au motif que la
demanderesse n’avait pu établir la preuve que kasjues en question étaient notoires au
moment ou le défendeur avait commencé a utilisgateway.com ». Quant a l'action en
concurrence déloyale, la marque « gateway » n'apast été enregistrée, la Cour rejette
encore une fois I'action aux motifs que la demaesise n'avait pas apporté la preuve qu’elle
avait utilisé le nom « gateway » pour identifier saciété avant que le défendeur n’ait
commenceé a utiliser ce nom. La Cour en déduit dprecla preuve de la confusion n’a pas été
apportée ici.

-L’affaire Hasbro contre CI§é illustre également ce cas de conflit entre deux
titulaires de marques concurrents, et de lI'impagaattachée par les juges au risque de
confusion. Ici, la société Clue, titulaire de larqee « Clue » et créatrice du jeu « Cluedo »,
attaqua en contrefacon la société Clue Computintaitie du nom de domaine « clue.com ».
La Cour fédérale du district du Massachusetts aejat demande de la société Clue en
soulignant I'absence de risque de confusion etadactére notoire de la marque « Clue ».

Le recours aux actions traditionnelles a l'incetdble avantage de procurer une
certaine sécurité juridiqgue en droit américain. éfiet, les juges comme les plaidants ont la
possibilité de se référer a une jurisprudence adnteg et aux décisions des juges en la
matiere. De plus, cette solution offre une bonnévigibilité et une célérité qui reste
acceptable. Enfin, il est a noter que I'action enteefacon comme I'action en dilution et en
concurrence déloyale, sont des actions tres fréquarnutilisés aux Etats-Unis. Elles sont
exercées pour toute sorte de conflit ce qui lagspenser que les juges devront toutefois faire
une adaptation du droit commun, au probleme dessraendomaine ; ce qui semble étre le
cas également dans le droit francais. A cet égartt,dle droit américain n’apporte pas
d’'innovation.

8 U.S Cour fédérale du district de Caroline du Néréévrier 1997
87 Cour fédérale du district du Massachusetts, Zseipte 1999, N° 97 10065
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CHAPITRE Il: VERS LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS
RESPECTIFS DE CHACUN DES DETENTEURS DE DROIT

A travers ce dernier chapitre de notre étude, radlosis mener notre raisonnement
dans sa derniere étape afin de tenter de répontire@blématique de base : la protection
juridiqgue du nom de domaine peut-elle devenir imhéjante et compléte a I'égard de la
protection juridique de la marque ? Pour ce fairggra d’abord question d’étudier la voie de
l'arbitrage, ouverte depuis quelques années pdatdetre de médiation de I'Organisation
Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). etsolution semble incontestablement
ouvrir une perspective nouvelle vers la cohabita@ntre la marque avec ses régles propres et
le nom de domaine (Section I). Pour autant, nousraul’occasion de conclure par une
« prévision juridique » sur I'évolution du conflipposant marques et noms de domaine et
I’émergence des forces en présence (Section II).

Section |: Une procédure de résolution des litigepar la voie de
I'arbitrage : une solution souple, efficace et églibrée

L’objectif de cette section est d’examiner I'indiection de la procédure d’arbitrage et
ses modalités de mise en ceuvre. En effet, lesgoiddoivent respecter un formalisme
important, seul véritable garant de I'efficacité aidte action (Paragraphe I). Nous verrons
dans un deuxiéme temps, les conditions inhérentaspéise en compte de I'affaire par les
arbitres (Paragraphe l1).

Paragraphe | : La procédure devant le Centre d’arbirage et de médiation de 'OMPI

A : Avantages et inconvénients de cette procédure

Le service de réglement des litiges relatifs aosm®s de domaine mis en place par le
Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI repaae I'application des Principes
Directeurs de I'IlCANN régissant le réglement unifer des litiges relatifs aux noms de
domaine. Cette procédure est régie par la ChartRRJ®Uniformed Domain Name Dispute
Resolution Policy> qui a pour objet d’organiser le transfert desis@e domaine au profit du
requérant, ou la radiation de I'enregistrement dfenldeur, en cas de contestation du
caractére abusif de I'enregistrement d’'un nom dmalpe. Afin de la rendre effective,
'ICANN a intégré la procédure dans les contratsndegistrement des noms de domaine
géneériques, de sorte que tout titulaire d’'une adred LD accepte automatiquement de s’y
soumettre.

En résumé, les principes UDR&offrent aux titulaires de droits un mécanisme mistratif
permettant le réglement des litiges découlant amrégistrement et de [l'utilisation de
mauvaise foi, par des tiers, des noms de domaimresmondant a ces droit$%

Depuis qu'il est devenu opérationnel en décemiB@91le Centre d’arbitrage et de
médiation de 'OMPI mettant en place les princigescteurs de I'lCANN (UDRP) a connu
un succes notable. On estime en effet que prés @& des arbitrages ont été traités par lui.

8 BERTRAND A.,Droit des marques et des signes distifis, Dalloz, Dalloz Action, 2006
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Au 21 octobre 2004, 6640 affaires portant sur mi@ss de domaine génériques de
premiers niveaux avaient été portées devant ler€ed384 affaires avaient été effectivement
traitées, le transfert des noms de domaine aux nidenas ayant été ordonné dans 4207
affaires.

Cette procédure est d’abord et avant tout ragadesqu’elle ne dépasse pas 60 jours.
Elle est également simple car les parties peuvendé&endre elles-mémes et ce par voie
électronique. C’est une procédure peu colteuseffen) elle ne nécessite que le paiement par
le demandeur de 1 500 Dollars au titre des framimaidtratifs. C'est une procédure efficace
car en cas de succes le transfert du nom de doroamesté est effectué automatiquement par
l'unité d’enregistrement concernée.

Cette procédure présente deux inconvénients nsijeud’une part, il existe une
certaine imprévisibilité des décisions, comme le ntrent les nombreuses décisions
contradictoires rendues a propos de faits idensiqGé&st d’ailleurs la principale raison pour
laquelle la création d’'une chambre d’appel est sagée aupres de I'OMPI. Dans cette
hypothése il serait souhaitable que les décisions rendusmssde cadre de cette chambre le
soient par des arbitres désignés a plein temp$ gfie ceux-ci puissent créer un corpus
jurisprudentiel stable%. De plus, cette procédure d'arbitrage ne permes pa
remboursement des frais de procédure ou l'allocatie dommages et intéréts destinés a
compenser le préjudice éventuellement subi dul&stactes de cybersquatting »

Au regard de la jurisprudence francaise, un demanfitancais n’est jamais obligé de
saisir le Centre de médiation et d’arbitrage deMM pour se faire restituer un nom de
domaine qui reléve du champ de cet organiSmilais si le demandeur s’adresse aux
tribunaux francais, il risque d’obtenir une déaisui ne sera pas exécutable dés lors que le
défendeur sera étranger. La situation est différ@our les défendeurs, qui sont en principe
soumis a la procédure d’arbitrage de 'lCANN entwates contrats signés aupres des unités
d’enregistrement.

Notons que la procédure d’arbitrage devant le @etir médiation de I'OMPI n’est qu’une
procédure dite « administrative ». Ainsi, le dermamdfrancais qui n'aurait pas obtenu
satisfaction devant les arbitres pourra saisitriesnaux francais du litige, pour une action au
fond. Le Centre de médiation et d'arbitrage de I'PIMest compétent pour connaitre des
litiges relatifs aux noms de domaine de premieeaiv: « .cOm », « .net », « .0rg », « .aero »,
« .biz », «.coop », «.info », «.museum », « @auret « .pro ». C'est le cas aussi pour les
litiges impliqguant des noms de domaine nationawx,cpt été soumis volontairement a la
procédure d’arbitrage de 'OMPI. Ces noms de domagtionaux sont par exemple le « .au »
pour Australie, le « .mx » pour Mexique, ou bieca@e le « .ro » pour la Roumanie.

B : Déroulé de la procédure

1°) Le dépdt de la plainte

Dans le but de centraliser et de simplifier lemmdéhes, TOMPI a mis en place un
formulaire, en anglais ou en francgais, que les del@ars peuvent remplir. Il est d’ailleurs
possible d’envoyer ce formulaire par voie électnoei.

8 CANDE P.,Conflits de noms de domaine-marques : premiéreisioés de jurisprudence UDRDalloz
2000, Cahier Droit de l'informatique, chronique 361

 BERTRAND A.,Droit des marques et des signes distincfifalloz, Dalloz Action, 2006

L TGI de Paris, 13 novembre 198)ciété Agaphone ¢/ Mme Cottin
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L’envoi simultané d’'un exemplaire papier est téaite obligatoire. La langue utilisée
est en principe celle du contrat d’enregistremipieut en étre décidé autrement, en fonction
des circonstances et des impératifs administfatiisa majorité des plaintes sont ainsi
rédigées en anglais mais il existe des décisiardues en francals La procédure d’arbitrage
a la particularité de ne se faire qu’en une seulsmiue foi. Cela signifie que le demandeur
doit fournir lors d’'un méme envoi, toutes les peastificatives a I'appui de sa demande,
notamment son titre sur le droit antérieur invogué

Une fois que la plainte a été déposée, le déferaispose d’'un délai de 20 jours pour
présenter une réponse. A linstar du demandeudéfendeur aussi a a sa disposition un
formulaire qu’il peut renvoyer par voie électrongquAux fins de se défendre, le défendeur
pourra invoquer, dans un premier temps, le faitlgueom de domaine qu’il a enregistré n’est
pas similaire ou identique a la marque dont le detear est titulaire. Dans un second temps,
le défendeur devra obligatoirement établir sontdooi son intérét Iégitime sur le nom de
domaine en questién L'article 4.c des principes directeurs de I'ICANDtécise que le
défendeur devra ainsi apporter la preuve que :

- Il a utilisé le nom de domaine ou un nom correspohcau nom de domaine en
relation avec une offre de bonne foi de produitservices, ou fait des préparatifs a
cet effet ; avoir d’avoir eu connaissance du litige

- Il est connu sous le nom de domaine litigieux emt tau'individu ou organisation,
méme sans avoir acquis de droit formel sur une nesrqu ;

- |l fait un usage commercial légitime ou loyal dumade domaine, sans intention de
détourner dans un but lucratif, les consommatemrs;réant une confusion dans leur
esprit ou en ternissant la marque.

Le défendeur peut parfaitement invoquer le carac@gEnérique ou descriptif du droit
antérieur ou bien encore I'exploitation limitéeaiedroit et de son absence de notoriété, pour
démontrer qu'il n’a pas agit de mauvaise%oi

2°) La nomination des arbitres

Des réception de la réponse ou a I'expiration @el@ai, le Centre d’arbitrage et de
meédiation de 'OMPI nomme un arbitre ou un panetrdes arbitres. Les arbitres sont choisis
sur la liste des experts tenue & jour et publiée!'@MPI sur son site intern&t Rien
n’interdit a un expert d’étre «le conseil de dedwns ou de défendeurs dans le cadre de
diverses procédures des lors qu'il respecte lelesadjimpartialité auxquelles il est soumis
lorsqu'il agit en tant qu’arbitre®%

Le demandeur a le choix entre deux options : It pgder pour un arbitre unique, il sera le
seul a devoir s’acquitter de la taxe concernantiteage. Cette derniere sera de 1 500
Dollars. Si le demandeur opte pour un college des tarbitres, la taxe sera réglée par le
demandeur et le défendeur, a moins que ce demitelusméme défaillant. Cette taxa sera
alors de 3 000 Dollars. Si le demandeur a chasitrémiere option, le défendeur peut choisir
la seconde en s’acquittant toutefois de la moiidadtaxe des 3 000 Dollars. Ce sera alors la
seconde option qui sera retenue pour rendre Iidéaci

%2 Article 11, Principes directeurs de 'lCANN

% par exemple, OMPI, N° D 200-180&roupe Danone ¢/ Société B & RDPI 2001, N° 120, p 33

% OMPI, N° D 2000-1044Fiducial Inc. v/ Serge Bourlionpeejetant une demande de transfert basée sur une
marque qui n'est pas accompagnée de la copie eatelétenue en réalité par une société affiliée

% OMPI, N° D2000-0648Pivotal Corporation v/ Discovery System

% OMPI N° D2000-O016Allocation Network Gmbh v/ Gregory

" http://arbitrerwipo.int

% OMPI, N° D2000-1688Newman Haas Racing v/ Virtual Agents Inc

56



La confrontation entre la protection juridique dom de domaine et la protection juridique de la merq
Master Il Droit de I'internet Administration-Entrejges
2006

L’exécution de la décision entraine le transfererduel du nom de domaine du
défendeur au profit du demandeur. La décision rerphr le Centre est toujours motivée.
L'unité d’enregistrement a 'obligation de procéaer transfert si c’est la sanction rendue par
les arbitres. En revanche, le transfert est suspenkk défendeur décide de faire appel de la
décision qui a ordonné le transfert de son nomateaihe.

Paragraphe Il : Les conditions de mise en ceuvre darbitrage

A : Identité et/ou similarité prétant & confusion

L’article 4 des principes directeurs de I'lCANN faét référence qu'& une marque de
produits ou de services sur lequel le requéranesa droits » Pour autant, la jurisprudence de
'OMPI a interprété largement la notion de marcaue sens de droit antérieur comme c’est le
cas en matiere de marques sur un support classigquenotion de droit antérieur joue
pleinement. C’est pourquoi, un demandeur n’a auctémét Iégitime a revendiquer le nom de
domaine d'un tiers enregistré avant le dépét dmdaque invoquée pour fonder son action
Pour exemple, ont été considérées comme marquesgisinées, des marques non
enregistrées, des noms patronymiques, des nomsonenerce, des noms de ville...
Récemment, 'OMPI a lancé une nouvelle campagnextetsion de son champ de
compétence a tous les types d’enregistrement abeisifauduleux de noms de domaine.

L’article 4 des Principes directeurs de I'ICANNjsplose que le Centre n’est
compétent pour se prononcer sur I'enregistrememh diom de domaine que lorsque trois
conditions sont remplies cumulativement. La pree@&st que le nom de domaine enregistré
par le détenteur doit étre identique ou semblahlepaint de préter a confusion avec une
marque de produits ou de services sur laquelleelguérant a des droits »Concernant la
notion de signe identique ou semblable, la juridpnce de 'TOMPI admet en principe que les
variations triviales ou le rajout d’adjectifs ou galificatifs ne sont pas de nature a supprimer
I'identité ou la similarité avec une marque ou uaitdantérieut”’. La régle selon laquelle la
notion d’identité et de similarité devait s’appeiciau regard des principes directeurs de
'ICANN, ne s’applique pas en matiere de marquescdptives ou génériques, car
« lorsqu’'un commercants adopte a titre de marquaam générique ou descriptif, de légeres
différences sont suffisantes pour distinguer la qnar de commerce d’'un concurrent’
Ainsi il a été jugé que le nom de domaine « catnefante.com » n’était pas identique ou
similaire et de nature & induire le public en er@tec la marque « Carrefout’$

B : Pas d'intéréts légitimes sur le nom de domaine

Cette condition signifie que le détenteur du narddmaine ne doit avoir aucun droit
ni aucun intérét Iégitime sur ce nom de domainda @ese immédiatement la problématique
des droits antérieurs dit de « faibles ». Le faié djon soit titulaire d’'une marque valide ne
signifie nullement qu’un tiers n'ait pas des droiégitimes pour enregistrer un nom de
domaine similaire ou identique a cette marque.eCaihstatation ressort d’abord et avant tout
de I'application du principe de spécialité de larque, qui conduit a ce que plusieurs marques
identiques ou similaires puissent exister. De pdgsnoms de domaine doivent étre analysés
dans un contexte international et planétaire.

% OMPI, N° D2001-0101Phoenix Mortage Corp. v/ Tom Toggas

190 OMPI, N° D2000-0003Telstra Corp. Mtd v/ Nuclear Marshamallows
191 OMPI, N° D2000-1144Vert Tech Ltd. v/ Computer Chronicles

192 O0MPI, N° D2001-0141
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Une marque qui peut sembkempriori valide en France, peut parfaitement, de ce fait,
apparaitre comme générique ou descriptive danautrea pays. C’est le cas pour la marque
« Pages Jaunes®
En conséquence, si une personne a adopté un sgoepdif ou générique a titre de marque,
il ne pourra pas s’opposer a I'enregistrement dsigree par un tiers dans son sens générique
ou descriptif®*
Nous devons souligner ici que la jurisprudence '@MPI établit un lien étroit entre la
notoriété du droit antérieur et la mauvaise foinBosi le droit antérieur est fondé sur une
marque notoire ou sur un nom patronymique not@@rdepot d’'un nom de domaine identique
ou similaire sera percue systématiquement comms&fadtuicondamnable, car la mauvaise foi
sera considérée comme caractérisée. Cette solutsena protéger les marques et noms
patronymiques notoires, et a disposer d’'un outildjgue adapté a de nombreux cas de
« cybersquatting »

C : La mauvaise foi

Le nom de domaine doit avoir été enregistré olisétde mauvaise foi pour que le
Centre d’arbitrage soit compétent. C’est I'alingadb I'article 4 des principes directeurs de
I'ICANN qui cite des exemples ou la preuve de laup@se foi a été rapportée. C'est le cas
lorsque :

-« Les faits montrent que le nom de domaine a é&gestré ou acquis essentiellement
aux fins de vendre, de louer ou de céder d’uneeamtaniere I'enregistrement de ce
nom de domaine au requérant qui est le propriétdieda marque de produits ou de
services, ou a un concurrent de celui-ci, a titreéé@ux ou pour un prix excédent le
montant des frais que le détenteur du nom de dareidéboursé en rapport direct
avec ce nom de domaine ;

- Le nom de domaine a été enregistré en vue d’empéeipeopriétaire de la marque
de produits ou de services de reprendre sa marque forme de noms de domaine, et
le détenteur du nom de domaine est coutumier delfeepratique ;

- Le nom de domaine a été enregistré ou acquis eskement en vue de perturber les
opérations commerciales d’un concurrent™

Cette liste n'est pas exhaustive. D’autres situmatimon citées par le texte, peuvent conduire
les arbitres a caractériser la mauvaise foi. Clestas par exemple ou, dans certaines
circonstances, le nom de domaine n’ait pas exploiiébien le nom de domaine est utilisé
afin de rediriger les internautes vers des sitgs tf.

Cette condition de la mauvaise foi, introduite gldes principes directeurs de
'ICANN comme la troisieme condition, démontre aefpoint la mise en place du Centre
d’arbitrage et de médiation de 'OMPI est une togion dont I'objectif premier est de lutter
contre le « cybersquatting» En effet, la seule difféerence entre cette praticet la
revendication légitime par deux entités différentdsn méme nom de domaine est
précisément la présence ou non de mauvaise foiadpaft de celui ayant procédé a
I'enregistrement. Pour autant, le Centre ne sempdedisposer a résoudre ce type de litige, ce
qui est, d’apres nous, regrettable.

193 OMPI, N° D2000-0489% rance Telecom v/ pages Jaunes Francophones
194 OMPI, N° D2000-0105pPet Warehouse v/ Pets Com.Inc

195 Article 4, alinéa b) des Principes directeurs’d2ANN

1% OMPI, N° D2000-009Talk City Inc. v/ Michael Robertson
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Pour autant, le succes des procédures UDRP esttastable. Cette solution, qui offre
souplesse, célérité et efficacité, connait un sugoportant et plus des deux tiers des actions
en contrefagon sur internet, commence par une gooeéd’arbitrage devant le Centre. Le
caractére attrayant de cette procédure est queddférence des actions au fond directes, il
est toujours possible d'utiliser le recours devast Tribunaux si la décision rendue par les
arbitres ne satisfait pas I'une ou l'autre desipartAvant cette action au fond, I'appel devant
le Centre est également possible. Il semble doee pile, en plus du caractére efficace de la
procédure UDRP, c’est bien la procédure en elle-ey&on formalisme et ses différents
recours, qui sont les garants du succés de I'agaten matiére de conflit entre marques et
noms de domaine.

Une tres récente décision du Centre vient towgd@rnir le dynamisme de cette action.
Une décision, rendue par un arbitre, le 23 juin6200ets en relief les limites de I'effet de la
sentence arbitrale au regard des voies de recewentles tribunaux de droit commun. En
'espece, la société Telemarque Edition a été aésppr la société Newtech Interactive,
titulaire de la marque Info Concours, suite a lgistrement du nom de domaine « info-
concours.fr » et a I'exploitation du site pour desvices similaires & ceux fournis sous la
marque précitée. L’'expert a ainsi ordonné le tremsfu nom de domaine « info-concours.fr »
a la société Newtech Interactive. En effet, il dfohstaté une atteinte aux droits de propriété
intellectuelle. Or, une recherche sur le site d&NIC fait apparaitre encore la société
Telemarque Edition comme titulaire du nom de domalhy a donc absence d’exécution de
la décision du Centre d’arbitrage et de médiatienl@MPI. L’expert souligne lui-méme
gu'’il n'a pas compétence pour se prononcer sunlait® de la marque. La décision est donc
juridiguement susceptible d’étre annulée si la margst déclarée nulle par une juridiction
francaise.

Nous voyons donc les limites au recours au Cediebitrage. L’arbitre ne peut
rendre que des décisions sur des affaires remplissda lettre les trois conditions de
mauvaise foi, de droits antérieurs et de conflécaune marque. Mais, sur le fond, la décision
du Centre n’a aucune portée, puisque la validitéadearque n’est pas confirmée. Ainsi, la
sentence arbitrale n’est qu’une étape et certainepses une action définitive et compléte.

Ce n’est d'allleurs pas par hasard, si, dans lsaécdu 23 juin 2006, la société Telemarque
Edition a décidé d’intenter une action en annufatie la marque Info Concours. L’AFNIC a

donc suspendu toute opération dans l'attente ddéldsion des juges francais: Voila

pourquoi, la décision des juges, est encore a htheou nous écrivons ces lignes,

inapplicable !
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Section Il : La nécessaire émergence d’'une indépeace de la protection
juridigue du nom de domaine par rapport a la protedion juridique de la
marque

Cette derniére section a pour objectif de nousdppune réponse a la problématique
de savoir si le nom de domaine peut et doit béeéfatune protection juridique autonome,
complete et indépendante. Nous constaterons lsssieeale délimiter clairement le champ
d’application de la marque par rapport a celui camnde domaine et les ingérences
réciprogues qu’ils convient de faire cesser (Paatge ). Nous élaborerons ensuite le schéma
préevisionnel de la structure du droit en la matiarsmoyen terme (Paragraphe II).

Paragraphe | : La nécessité de délimiter le champ’dpplication de la marque de celui
du nom de domaine

A : La frontiére ténue, dans la pratique, entrequas et noms de domaine

1°) Des fonctions trés proches

Lors de cette étude, nous avons tenté de mettien@are les divergences essentielles
qui existaient entre deux notions qui ont pourtdes fonctions trés proches. Comme le
rappelait B. Schamingg le nom de domaine est une marque mondiale de'fait Nous
pouvons ainsi affirmer qu’aujourd’hui, le nom dard@ine joue le réle de la marque sur un
support traditionnel. C’est pourquoi, juridiquemeihtest primordial de délimiter clairement
les enjeux et les domaines d’application des deatioms. La marque, véritable institution
dans notre droit, jouit d’'une protection juridigperformante. Elle a une place prépondérante
dans I'environnement du droit des marques et jooerGle moteur dans la l|égislation
applicable aux signes distinctifs et au droit derapriété intellectuelle en général. Son role
de promotion de produits ou de services fait égatgnde la marque une vitrine, un
intermédiaire entre le commercant et le consommaigiest pourquoi, les atteintes a la
marque sont séverement punies par le droit, de méuee la violation des principes
fondamentaux de spécialité et de territorialité.

Le nom de domaine lui, bénéficie d’'une protectionidique bien plus nouvelle et plus
novatrice. En effet, loin des principes pré-étabtisiéja modelés par la pratique, la protection
du nom de domaine semble se réaliser au fur etsummales litiges et de I'évolution des
mentalités. Le nom de domaine reste, en tout @atadise, une vitrine, cette fois-ci, sur
l'internet, de produits ou de services, et permaet promotion. Il permet d’accéder au site
d’'un commercant, ou d’exposition et de vente. Som rtonfere une présence sur le réseau.
Ainsi donc, sa fonction est trés proche voir idgmgi, de celle de la marque.

2°) Des enjeux économiques importants

Il faut ajouter, au role tres proche de la marguele nom de domaine, les enjeux
economiques proéminents que renferment ces deumnsotLa marque, sur le support
traditionnel, est « 'agent » du commercant etegaésentation dans le monde publicitaire et
meédiatique.

197 SCHAMING B., Internet ou I'émergence de la marque mondiale de faetites Affiches, Propriété
Industrielle, N° 49, mars 2001, pp 14-17
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C’est la marque qui permet, outre de promouvasr @eduits ou des services, de faire
la différenciation entre deux produits ou deux & concurrents, sur un méme marché, ou
sur un marché connexe. Donc, I'aspect attrayamhnwonicatif et intelligible de la marque
comporte des avantages stratégiques pour les ga&g®pqui sont en recherche permanente
d’efficacité commerciale. Dans ce contexte, uneguameut dégager des bénéfices pour les
entreprises qui savent en faire un usage décidifn®erse, I'entretien et la renommeée d’une
marque induisent de lourds investissements.
Le nom de domaine, dans sa fonction commerciale,également le vecteur d’enjeux
économiques. Par son effet planétaire d’une dasffre une vision mondiale de la qualité et
des mérites d’un produit ou d’'un service. Dansarssle nom de domaine peut étre congu
comme la source dun important mouvement de pramotiD’autre part, I'aspect
« technologique » a savoir, le réle du nom de domapécifique au support internet, est
également le garant d’avantages tant pour la reréardiun produit ou d’un service que pour
la simplicité et la facilité d’acquisition, la priowité du produit ou du service en question.

B : Des supports différents

Apres avoir démontré au long de notre étude, dxiprité du role de la marque avec
celui du nom de domaine, et aprés avoir analyséngaix connexes au conflit en présence,
nous avons tenté de prouver que la question dwsu@iait une problématique centrale :

« Le nom de domaine permet d'aller jusqu’a un diggamique et interactif. La marque en
tant qu’objet ne permet d’aller qu'a la marqu&$

Le fait que le nom de domaine joue le rble de lagma sur le support internet, fait de celui-ci
un concurrent, un « adversaire » de la marque.re@strement différent est di au support
différent, I'incompatibilité des principes de protien est di également au support différent,
et enfin, les solutions trouvées en justice ondifférents le fait que le support soit différent.
Nous le voyons bien, le fait que le hom de domaoi¢ I'outil adapté a la navigation sur
internet est le coeur du conflit 'opposant a la aqnar Les regles sont intrinsequement
différentes, et donc, logiguement, les moyens tte kt les solutions le sont tout autant.
Comment la protection classique de la marque peugte appliquée telle quelle, au nom de
domaine ? Comment la marque peut-elle influencetoetiner les régles en vigueur sur la
toile ? Nous voyons la que le numérique emportec due de nouveaux meécanismes, de
nouvelles pratiques, de nouveaux concepts et danoouveau droit. Voila sans doute la
premiere réponse a notre problématique d’origine.

Paragraphe Il : L’'avénement d’un droit « sui generis»

A : Une dissociation d’avec le droit des marques

D’aprés nous, I'on arrive aujourd’hui a I'étapeldboration d’un droisui generisen
matiére de cohabitation et de résolution des htigatre marques et noms de domaine. Les
regles traditionnelles ne sont pas adaptées ebuegnmt pas I'étre. L’'opposition manifeste
entre la protection de la marque sur le suppodittoanel et celle du nom de domaine sur
linternet est de nature a écarter, avec le raisorent par déduction que nous avons suivi,
toute tentative d'imposer une regle plutét qu’'uoeée@ Comme nous l'avons vu par exemple
avec le débat sur le dép6t en classe 38, la volbmti@ire appliquer le principe de spécialité
au nom de domaine, obstinément, ne peut que candules solutions irrationnelles.

1% CHATILLON G., Directeur du Master Il Droit de I'ternet Administration- Entreprises, Directeur de ce
Mémoire, Lors d’'un entretien avec I'auteur, 23 2@06
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Les juges ne se sont d'ailleurs pas trompés etebensant la jurisprudence et en
concluant a l'inefficacité du dép6t systématiqueckrsse 38. De méme, la territorialité, telle
gu’elle est appliguée dans le droit internatiorraldg n’est pas compatible avec l'universalité
du nom de domaine. Il faut donc aménager ce prenpgur lui trouver une application juste
et cohérente, en total concordance avec les exégalimternet.
Nous sommes ainsi la aux prémices de I'élaboration nouveau droit dans lequel le nom de
domaine dispose d’une protection juridique compéttautonome.

B : La satisfaction d’un impératif juridigue plusrdie

Par la nécessité de faire émerger un droit sp@efaux nouvelles technologies, il fut
opéré un véritable changement idéologique. Au-dklacaractére hautement innovant de
linternet, la Iégislation qui s’est mise en placdouleversé notre conception traditionnelle
des regles et de la loi, pour la considérer a ptés@mme un véritable outil de I'innovation.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la psajgm de faire du conflit entre la marque et
le nom de domaine, un ensemble de solutions, et denregles, pour y remédier et pour
gagner en sécurité juridique.

Entre exploration hardie des temps futurs et brume la nostalgie du passé, il
convient, comme souvent de trouver un juste milieudroit des nouvelles technologies de
'information et de la communication est précisém@boutissement de ce juste milieu, ou
un corpusde regles définit et dimensionne I'innovation dumérique.

Ainsi, en faisant cohabiter par des regles adapéesmples, comme nous avons voulu le
montrer ici, les principes classiques de protecjisidique de la marque avec les principes
nouveaux et souples de la protection juridique @u KWle domaine, nous sommes précisément
la au cceur de I'émergence d’un droit nouveau. Wit do le nom de domaine, ayant alors le
réle de la marque sur l'internet, bénéficie de pohre adéquate et dynamique, d’'une célérité
et d'une efficacité indispensable au support irgerAinsi, la protection juridique du nom de
domaine serait compléte et totale, a l'instar tBails de I'évolution et du succes de la
jurisprudence arbitrale de 'OMPI qui tend versré@onnaissance de l'indépendance de la
protection juridique du nom de domaine.

Cette complétude de la protection juridique du rd@rdomaine au regard de celle de
la marque sera alors sans doute I'un des outileurajde la pérennité du droit des nouvelles
technologies....pérennité qui passe déja elle-mémenmconception modérée et fragile des
réalités de notre temps.
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