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Introduction

L’Internet peut €tre défini comme le réseau télématique mondial créé par
I’interconnexion de réseaux ou d’ordinateurs fournissant de multiples services'.
Apres avoir ¢€té vingt-cinqg ans durant, une technique confidentielle de
transmission des données utilisée par les militaires puis les scientifiques,
I’Internet est devenu accessible au grand public a partir de 1991. La toile
mondiale (ou world wide web) a su séduire les entreprises qui les unes apres les
autres ont crée¢ leur propre site, entrevoyant par ce biais de nouvelles formes de
communications et d’échanges.

C’est ainsi que plus de 30 millions de noms de domaine ont été enregistrés en
10 ans avec un pic en décembre 2001.

Mais qu’est-ce au juste qu’un nom de domaine de I’Internet?

Un nom de domaine est toujours associ€¢ a une adresse numérique unique,
appelée adresse IP (Internet Protocol).

A Dorigine, cette adresse €tait composée de quatre groupes de chiffres séparés
par des points, différents et uniques pour chaque ordinateur, permettant ainsi de
le localiser physiquement et de partager des données avec lui via le réseau.

En 1987, a ¢été créé le systtme de noms de domaine (DNS : Domain Name
System), dans le but de remplacer la suite de chiffres de 1’adresse IP d’un
ordinateur par une suite de caracteres formant un mot compréhensible et
facilement mémorisable pour un esprit humain.

Techniquement, il ne peut donc y avoir deux détenteurs d’un méme nom de
domaine.

Pour illustrer les paragraphes précédents, le nom de domaine de 1’Organisation
Mondiale de la  Propriét¢  Intellectuelle = (OMPI), institution
intergouvernementale a vocation universelle dont le siége est a Geneve et qui a
pour tiche de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le
monde, est <wipo.int>, wipo étant ’abréviation anglaise de OMPI, alors que
son adresse IP pourrait étre par exemple 195.92.249.55, suite de chiffres
impossible a retenir.

Dans son rapport final du 30 Avril 1999, I’OMPI a précise :

! Définition du dictionnaire Hachette encyclopédique
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« Les noms de domaine ont été congus pour assurer une fonction technique
d’une facon conviviale pour les utilisateurs de [’Internet. L objectif est de faire
en sorte qu’une adresse facile a mémoriser et a identifier soit attribuée aux
ordinateurs sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux adresses IP.

C’est cependant parce qu’il sont faciles a mémoriser et a identifier que les
noms de domaine ont acquis peu a peu la fonction de signes distinctifs des
entreprises ou des particuliers.» *

L’OMPI n’a ainsi pas hésité, des 1999, a qualifier les noms de domaine de signe
distinctif des entreprises ou des particuliers.

Certains estiment que le nom de domaine n’est qu’un simple systéme ne créant
aucun droit et se demandent s’il faut lui reconnaitre une valeur juridique au dela
de sa seule existence technique.

, . . 3 .
D’autres beaucoup plus nombreux, comme Grégoire Loiseau’, assimilent le
nom de domaine a 1’un des signes distinctifs de ’entreprise et en déduisent qu’il
est créateur de droits.

Le nom de domaine s’ajoute aux traditionnels identifiants de ’entreprise : en
permettant d’identifier le site web de celle ci, il offre aux internautes la
possibilité de la trouver et de la distinguer des autres opérateurs commerciaux
présents sur le net.

Il est alors tentant de déterminer le régime juridique de ce nouveau signe
distinctif en le comparant aux autres identifiants commerciaux telle la marque.

Toutefois le nom de domaine est difficilement assimilable a une marque ou a un
signe distinctif classique car il lui manque DP’application de deux principes
fondamentaux du droit de la propriété industrielle qui sont ceux de la
territorialite et de la spécialite.

Le droit des marques est dominé par le principe de spécialité selon lequel la
marque n’est réserveée que pour les produits ou les services désignés a 1’acte de
dépdt. Le nom de domaine, unique pour des raisons techniques, ignore le
principe de spécialité et bloque définitivement tout usage ultérieur de la méme
dénomination sans considération des produits ou services envisages.

Pour illustrer notre propos, prenons un exemple souvent cité : le concepteur de
stylos, le fabricant de crémes et le créateur de gants de ski ont tous des droits sur

? http://wipo2.wipo.int/process 1 /report/finalreport-fr.html
* G.Loiseau « Le nom de domaine et Internet : *Turbulences autour d’un nouveau signe distinctif’ in Dalloz 1999
chronique page 247
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la marque Montblanc car ils ’ont enregistrée et 1’exploitent chacun dans des
secteurs d’activite différents.

Ils auraient donc les mémes droits a exploiter le nom de domaine <Montblanc>
mais un seul d’entre eux peut en devenir le titulaire.

Dans 1’état actuel du droit, I’enregistrement d’un nom de domaine confére a son
titulaire un simple droit d’occupation sans €tre constitutif d’un quelconque droit
privatif sur le signe qui le compose, contrairement a la marque.

Comme 1’a encore énoncé récemment le Tribunal d’Instance de Lille dans une
ordonnance de référé du 10 Juillet 2001:*

« A la différence d’'un droit de marque qui, pour étre valable, nécessite que
[’expression choisie soit distinctive par rapport aux produits ou services Visés,
le droit sur le nom de domaine est un droit d’occupation régi par la regle du
premier arrivé, premier Servi.»

Le systeme d’attribution des noms de domaine est généralement administré par
une organisation non gouvernementale et selon le principe du premier arrivé,
premier servi, déja appliqué dans le droit international des télécommunications
par satellite ou en général dans les domaines ou les ressources sont rares.

Cette absence de lien entre le systeme d’enregistrement des marques et celui des
noms de domaine est a la source de conflits toujours plus nombreux, nés du
désir grandissant des entreprises (ou des particuliers), de posséder un nom de
domaine, synonyme de réputation mondiale et offrant I’image aujourd’hui
incontournable et stratégique du communiquant.

L’enregistrement d’un nom de domaine reprenant une marque déposée par un
tiers sur la base du « premier arrivé, premier servi» empéche le titulaire
légitime de cette marque d’obtenir ce nom devenu indisponible.

La pratique du cybersquatting, néologisme approprié a cette situation compose
du préfixe cyber servant a former des mots li€és aux nouvelles technologies de
communication et du mot anglais squatter qui signifie occuper illégalement un
logement, ici un nom de domaine, consiste dans un premier temps a enregistrer
des marques connues comme noms de domaine. Le cybersquatter, tirant ainsi
parti du principe du premier arrivé, premier servi, va dans un deuxieéme temps
chercher a revendre ces noms aux titulaires légitimes des marques, au prix le
plus élevé possible.

Dans un chapitre préliminaire, indispensable, il est nécessaire de poser
clairement la notion de nom de domaine et d’en ¢étudier le systéme et les
processus d’attribution, avec (Section I) ou sans (Section II) demandes de

* TGI Lille Réf .10 Juillet 2001 Edition du Juris-classeur Communication-commerce électronique Février 2002
page 25
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justificatifs. Cela nous permettra de comprendre les lacunes qui ouvrent la voie
a de trés nombreux conflits avec les marques, ou plus exactement avec leurs
titulaires légitimes.

Dans un premier chapitre, nous examinerons le premier moyen permettant de
régler les conflits entre marques et noms de domaine : il s’agit de la voie
judiciaire classique devant les tribunaux nationaux. Nous en étudierons les
regles de compétence (section I) et établirons un bilan des décisions de la
jurisprudence (Section II).

Dans un second chapitre, nous aborderons le deuxieme moyen de trancher ce
type de conflits : il consiste en une procédure originale, spécialement adaptée
pour lutter contre le cybersquatting et mise en place par I’Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers, PICANN. Comme nous le verrons, cet
organisme a notamment pour mission la gestion mondiale des noms de domaine.
Nous examinerons les grands principes de cette procédure (Section I) avant
d’examiner ’apport des différentes décisions rendues par ce biais (Section II).
Nous constaterons alors avec beaucoup d’intérét que c’est la jurisprudence qui,
au fil des décisions rendues, ¢labore peu a peu la nature et le régime juridiques
du nom de domaine.

Ces conflits ne sont-ils pas finalement utiles et nécessaires pour qu’émergent la
nature et le régime juridiques du nom de domaine, autrement dit pour que se
crée un droit des noms de domaine comme il existe déja, nous I’avons vu, un
droit des marques ?

© Odile GARLIN-FERRARD Avocat - Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD
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CHAPITRE PRELIMINAIRE

Le systeme des noms de domaine et les conflits
avec les marques

L’enregistrement d’un nom de domaine, méme s’il ne confére aucun droit
privatif a son titulaire, doit €tre effectué aupres d’organismes habilités.

Deux politiques différentes d’enregistrement existent.

La premicre consiste a attribuer un nom sur simple demande et sans réclamer de
justificatifs, comme pour les noms de domaine génériques qui sont classés selon
leur zone d’activités. Cette méthode est a 1’origine de conflits liés au
cybersquatting. (Section I)

La seconde accorde un nom de domaine selon des regles bien précises.

C’est le cas pour les noms classés selon leur zone géographique, attribués par
chaque pays pour son propre territoire. Malgré ces précautions, les atteintes au
droit des marques prennent de nouvelles formes plus techniques, auxquelles il
est bien difficile d’apporter des parades (Section II).

© Odile GARLIN-FERRARD Avocat - Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD
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Section 1. L’attribution d’un nom de domaine sans
justificatifs, cause directe du cybersquatting

Selon cette méthode, n’importe qui peut solliciter I’enregistrement d’un nom de
domaine, sous réserve de la non attribution antérieure de celui-ci et du respect de
certaines regles.

Nous commencerons par examiner les composants d’un nom de domaine et les
normes qui s’y appliquent (§1).

L’enregistrement des noms de domaine s’effectue et se renouvelle (en général
tous les ans ou tous les deux ans) auprés d’organismes dits de gouvernance’
dont la mission est d’assurer une gestion cohérente et transparente des noms et
des adresses IP, et qui ont le pouvoir d’édicter la norme de nommage, c’est a
dire de désigner I’ensemble des regles de fonctionnement, d’attribution et de
régulation des noms de domaine (§2).

Cette politique de réservation comporte cependant bien des lacunes et ouvre une
voie royale au cybersquatting (§3).

§ 1. La composition des noms de domaine

Un nom de domaine comme par exemple <Fnac.com> est composé de deux
¢léments.

La partie située a gauche est appelée radical (A) et correspond au nom de
domaine proprement dit. Le choix en revient a son futur titulaire : il constitue le
second niveau du nom.

La partie située a droite est appelée suffixe ou extension (B) et constitue le
premier niveau du nom. Elle permet de caractériser 1’activité du site (par
exemple <.com>) ou sa zone géographique d’émission ou d’hébergement (par
exemple <.fr>).

5 . . . o , . . .
Expression d’influence anglo-saxonne, employée afin de désigner la régulation du réseau des réseaux,
notamment en matiére de noms de domaine
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A. Les regles concernant le radical du nom de domaine

Il est important que le nom de domaine coincide avec le nom commercial, la
marque ou encore 1’enseigne de I’entreprise. Celle-ci reste ainsi identifiable sur
le net au travers de ce signe de ralliement.

Mais trouver un nom adapté au monde de I’Internet et de surcroit non encore
approprié par un tiers n’est plus chose facile : aprés des années fastes, la pénurie
de noms disponibles guette, comme en témoigne une baisse réguliere du nombre
des demandes d’enregistrement depuis un an® '’

On comprend que le radical du nom de domaine fasse 1’objet de tant de
convoitises, et qu’il conduise aux conflits que nous aborderons plus tard dans
notre ¢tude.

Si le choix du radical du nom est laissé au titulaire, celui-ci devra toutefois
respecter les contraintes techniques (1°) et tenir compte des dénominations
antérieurement enregistrées (2°).

1°)Sur le respect des normes techniques

Le radical du nom de domaine doit étre composé de caractéres alphabétiques
occidentaux, de chiffres (0 a 9) ou encore de tirets (a condition qu’ils ne se
situent pas en début ou en fin de radical). Les caracteéres chinois, coréens et
japonais peuvent étre également utilisés depuis Novembre 2000. Il en est de
méme des caractéres accentués, qui ne sont cependant pas encore opérationnels.

La taille du nom de domaine, extension incluse, ne doit pas excéder 63
caracteres ni comporter d’espaces.

Le radical choisi ne doit pas €tre contraire a I’ordre public et aux bonnes mceurs
ni faire partie des termes fondamentaux prohibés que nous examinerons plus
tard.

2°)Sur la recherche d’antériorité
Chaque nom de domaine devant étre unique pour des raisons techniques, une

recherche d’antériorité s’impose a chaque entreprise ou particulier qui souhaite
faire procéder a un enregistrement.

% Editorial DN'S News ‘la marche des noms de domaine en transition plus qu’en crise’
http://dnsnewspro.com/Visiteurs-article
7 Journal du net 2 juillet 2002 http://www.journaldunet.com/0207/020702domaine.shtml
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Cette recherche peut s’effectuer en consultant en ligne une base de données
intitulée <whols> comportant tous les noms de domaine préalablement
enregistrés ainsi que des informations sur leurs titulaires®.

B. Les différentes extensions possibles

Le radical choisi, il convient ensuite de se faire attribuer une extension aupres
des structures habilitées, les NIC (Network Information Center) qui seront
¢tudiés au prochain paragraphe.

Quel que soit I’extension choisie, le nom de domaine sera accessible du monde
entier.

On distingue les noms génériques de premier niveau ou Top level Domain qui
représentent 80% des noms de domaine dans le monde (1°), les noms de
domaines géographiques ou Country Code Top level Domain (2°) et enfin les
nouveaux noms geénériques approuves réecemment par I’ICANN pour pallier a la
pénurie de noms (3°).

1°)Les noms génériques (Top Level Domain)

Ces suffixes comportent trois lettres et sont classés selon leur zone d’activité. Ils
sont génériques (gTLD : généric top level domain names) ou internationaux
(ITLD : international top level domain names).

Ce sont des noms de premier niveau, indisponibles et indépendants d’un pays
d’origine.

Ils sont au nombre de sept :

a) <.com>, pour les activités commerciales est le plus réclamé

b) <.org>, pour les organisations a but non lucratif

¢) <.net>, pour les services Internet

d) <.edu>, pour les €coles supérieures et les universités

e) <.gov>, pour les organismes gouvernementaux des Etats Unis

f) <.mil>, pour les organismes militaires des Etats Unis

g) <.int>, pour les organismes internationaux établis par traités
internationaux.

Seuls les trois premiers sont ouverts au public. Les quatre derniers sont des
domaines réservés.

¥ http://www .netastuces.org/whois/

10
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2°)Les noms de domaine géographiques

Ces suffixes CcTLD : Country Code Top level Domain sont des noms de
premier niveau indisponibles et ne comportent que deux lettres désignant leur
pays d’enregistrement ; <.fr> désigne la France, <.de> 1’Allemagne.

Le 25 Mars 2002, le Conseil des Ministres Européen des télécommunications a
pris connaissance en deuxieme lecture de la proposition de reglement de la
Commission européenne visant a la création d’un nom de domaine de premier
niveau en <.eu> et 1’a adopté ne varietur. Ce suffixe permettra aux
organisations, entreprises ou citoyens européens de disposer d’adresses
¢lectroniques ou de noms de domaine en <.eu>.

Ce suffixe ne devrait toutefois €tre disponible que début 2003, apres la
désignation dans le cadre d’un appel a manifestation d’intérét, de 1’organisme
non lucratif en charge de la gestion des futurs noms en <.eu>.’ Depuis le 25
octobre 2002, la commission Européenne a recu toutes les propositions pour
gérer les futurs noms de domaine en <.eu>."

Le projet Eureg, soutenu notamment par 1’Afnic, concourrait pour devenir le
gestionnaire officiel des futurs noms de domaine en .eu.

La Commission européenne lui a préféré I’initiative Eurid en mai 2003. Elle
regroupe les organismes belge, italien et su€dois en charge de leurs extensions
nationales respectives (.be, .it, .se)'".

3°) Les nouveaux suffixes approuvés par I'ICANN

Sept nouvelles extensions ont été approuvées en Novembre 2000 par 'ICANN
et confiées a sept administrateurs agrées :

a) <.info>, pour le domaine de I’information

b) <.name>, pour les particuliers (depuis le 15 Janvier 2002)

c) <.pro>, pour les sites professionnels libéraux. A partir de 2003, les
professions libérales (médecins, avocats, comptables, etc.) pourront
utiliser ce suffixe qui leur sera réserve, apres vérification préalable. Afin
de respecter les obligations de confidentialité propres a ces professions,
cette extension permettra d’envoyer et de recevoir des messages crypteés.
RegistryPro, filiale de la société américaine d’enregistrement
Register.com, délivrera ce nouveau suffixe, d’un prix assez €lévé puisque
fixé entre 250 et 300 dollars U.S.

d) <.coop>, pour les structures coopératives du monde entier.
Ce suffixe, opérationnel depuis le 30 Janvier 2000, n’a toutefois fait
I’objet que de 500 enregistrements aux Etats Unis depuis son lancement'”.

? http://rb juris-classeur.c/26032002-111204.html

'L e Monde Interactif 31/10/02- http://lemonde.fr/imprimer-article-ref/0,5987,3416--296373,00.html
' http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39138506,00.htm

2 journal du Net 2 juillet 2002http://www.journaldunet.com/0207/020702domaine.shtml

11
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e) <.aero>, pour I’industrie du transport aérien

f) <.museum>, pour les différents musées.

g) <biz>, pour les affaires, cens¢ désengorger I|’extension <.com>.
Ce suffixe, mis au point par NeulLevel (administrateur désigné par
I’ICANN) est actif depuis le 1¥ Octobre 2000.

Alors que ces dernieres extensions sont loin d’avoir connu le succes escompté,
le régulateur du systéme d’adressage de I’Internet vient d’annoncer en mars
2004, qu’il allait étudier la mise en place de nouveaux noms: <asia>, .<cat>,
.<jobs>, .<mail>, <mobi>, <post>, <tel>, <travel> et Pour que ces nouvelles
propositions soient retenues, il faut que la nouvelle extension regoive «un
soutien massify, qu’elle n’affecte pas de facon négative le DNS et qu’elle soit
financierement valable.

Parmi les candidats, on trouve le consortium Mobi JV, basé en Finlande,
rassemblant Nokia, Vodafone et Microsoft, et revendiquant I’extension <mobi>.
Cette alliance regroupe une large coalition d’acteurs du marché de la téléphonie
mobile comprenant des fabricants de matériel (Nokia, Hewlett-Packard,
Samsung), des éditeurs de logiciels (Microsoft, Sun) et des opérateurs de
teléphonie (Vodafone, Orange..), ainsi que la GSM Association et souhaite créer
un nom de domaine spécifique aux sites web et services destinés aux
téléphones.

Méme si la barre des 60 millions de noms de domaine créés a été franchie en
2003, il ne faut pas oublier que les <com>.et les <net> représentent 52% des

. 13
extensions .

§ 2. Lerole des organismes de gouvernance

La mise en place des organismes de gouvernance des noms de domaine de
I’Internet a connu une longue genese.

Au début des années 1980, John Postel de I’Université de Californie décida avec
un groupe de travail de recenser et d’allouer les adresses IP des ordinateurs
selon des criteres d’ordre géographique et des normes techniques précises.

Ce groupe de travail forma [’Internet Assigned Numbers authority (IANA),
organisme de droit américain mandaté par 1’Internet society (association
mondiale des utilisateurs d’Internet) et chargé de la gestion des noms de
domaines au plan international.

1 voir http://www.domaines.info/article.php?art_id=304&z=108

12
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L’TANA délégua ensuite ses compétences de gestion des noms de domaine
nationaux a des organismes régionaux, publics ou privés, tels I’ INTERNIC
(Network Information Center) pour I’Amérique du Nord, le RIPE NCC pour
I’Europe ou encore I’APNIC pour la zone Asie Pacifique. Ces organismes ont a
leur tour accrédité des entités régionales.

Pour les noms génériques, I’IANA agréa Network Solutions Inc (NSI), une
sociéte américaine de droit privé basée en Virginie qui a détenu seule pendant
plus de cinq ans la faculté d’attribuer ces noms.

En Novembre 1998 a éte créée 1’Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) dont nous allons examiner le role important (A) avant d’en
¢tudier les réalisations et notamment les chartes de nommage ¢laborées pour
I’attribution des noms de domaine génériques (B).

A. Le role de PICANN
Apres avoir présenté I’'ICANN (1°), nous examinerons ses missions (2°).
1°) Présentation de I'ICANN

L’ ICANN est une société a but non lucratif, basée en Californie qui, pour mettre
fin au monopole des Etats Unis sur la gestion des noms de domaine, s’est vue
confier cette mission depuis le 1 février 2000 ainsi que la désignation de plus
de cent vingt unités d’enregistrements, les registrars, réparties dans les sept
régions du monde définies par I’OMPL.

L’ICANN est ’organisme de gouvernance de 1’Internet au niveau international.
Composée d’équipes et de dirigeants de toutes nationalités, elle est dotée d’un
bureau directeur de 19 membres €lus représentant I’instance supréme ainsi que
de plusieurs groupes consultatifs.

Le financement de 'ICANN est assuré uniquement par les contrats onéreux qui
la lient aux registrars.

L’ICANN a notamment délégué au NSI, absorbé depuis par la sociéte
Verisign/NSI, la mission d’attribuer les noms de domaines génériques.
Verisign/NSI, I'une de ces unités d’enregistrement, gere donc a elle seule 80%
des noms de domaine génériques. Selon 1’accord passé¢ avec I'ICANN, elle
perdra la gestion centrale des extensions <.net> et <.org>'* mais conservera
jusqu’en 2007 celle de I’extension <.com>."

'* L’ISOC prendrait en charge la gestion du <.org> dés janvier 2003 :
http://www.01net.com/rdn?0id=191197&rub=1714 (22/08/02)
"5 http://www.verisign-grs.com/
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Cette sociéte gere €galement le SRS (Shared Registration System), systéeme
central d’enregistrement des noms de domaine, utilisé par les différentes unités
d’enregistrement.

Les autres noms de domaine, géographiques, sont gérés par les organismes de
Nommage Internet en Coopération (NIC) de chaque pays.

2°)Les missions de I'TCANN

Selon ses statuts, 'PICANN a pour missions de:
- coordonner les différents €¢léments techniques de I’'Internet de manicre a
préserver la connectivité universelle au « net ».
- assurer et superviser les taches liées a attribution et au fonctionnement
des adresses du protocole Internet (IP)
- assurer et superviser les taches lies au fonctionnement du Systeme des
Noms de Domaine (DNS)
- engager toutes actions juridiques nécessaires a l'accomplissement des
points préceédents.
L’ICANN est actuellement en pleine restructuration depuis 1’appel de son
Président Stewart Lynn énongant le 24 février 2002 : « le concept actuel de
I'ICANN ne peut plus fonctionner.». Certains reprochent a I'ICANN
I’illégitimité de sa compétence exclusive sur [I’Internet, 1’absence de
représentativité des différentes communautés et le manque de transparence dans
les décisions du comité exécutif.'” C’est qu’en réalité, les Etats-Unis tiennent a
conserver la mainmise sur 1’attribution des noms de domaine.
Ces différents points ont ét€ abordés lors de la réunion de Bucarest du 24 au 28
Juin 2002 au cours de laquelle 'ICANN a décidé notamment d’exclure les
internautes de toute représentation directe au sein de son bureau directeur'®. Les
19 membres du conseil d'administration de I'lCANN seront désignés par les
gouvernements, par des représentants du monde de l'industrie et par différentes
ONG (organisations non-gouvernementales).
Les directeurs ont toutefois concédé aux internautes la constitution d'un comite
consultatif sans pouvoir décisionnel ni droit de vote, leur permettant ainsi de
formaliser leurs propositions. Les représentants des gouvernements se voient
quant a eux accorder un siege sans droit de vote au sein du Conseil
d’Administration de 'ICANN".
Une organisation représentant directement les unités d’enregistrement nationales
est enfin prise en compte.
L’ ICANN vient de se voir accorder un an par le département du commerce
ameéricain pour ameliorer son fonctionnement a charge pour elle de lui rendre

' http://www.icann.org/general/lynn-reform-proposal-24feb02 .htm

"7 Le Monde Informatique Vendredi 7 juin 2002

'S http://www.O1net.com du 28/06/02 ‘ICANN, le grand bond en arriére’
" http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3416--283207-0,00.html
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compte trimestriellement de son activité et de présenter avant la fin de ’année
un projet d’amélioration de la sécurité du systéme des noms de domaine.

B. Les chartes de nommage

Une charte de nommage comprend I’ensemble des regles qui gouvernent
I’extension adaptée au contexte d’un pays donné. Elle a pour objectif de
protéger les utilisateurs des noms de domaine d’abus de toute sorte.

Cette charte, toujours en €volution, couvre tous les aspects administratifs, 1égaux
et techniques des noms de domaine qui peuvent &tre déposés sous cette
extension. Le fait d’énoncer que les noms terminés par une extension donnée
sont attribués selon la regle du premier arrivé, premier servi ou qu’aucun
justificatif n’est nécessaire a I’enregistrement sont des ¢léments d’une charte de
nommage.

Les chartes mise en place par 'ICANN ou ses delégués pour les extensions
geénériques comprennent le principe du premier arrivé, premier servi (1°) ainsi
que d’autres regles (2°) et prohibent I’emploi de certains termes dits
fondamentaux (3°).

1°)Le principe du premier arrivé, premier servi

Cette regle est unanimement appliquée partout dans le monde quand il s’agit de
gerer des ressources rares comme par exemple des télécommunications par
satellite’”en matiére de droit international.

Rappelons qu’il est techniquement impossible d’enregistrer deux fois le méme
nom de domaine. Aucun contréle ni recherche d’antériorité ne sont effectués par
I’organisme enregistreur. Il revient donc au candidat a I’enregistrement de
vérifier dans le whols que le nom qu’il a choisi n’est pas déja attribue. Ce
principe, qui s’accorde a la nécessaire unicit¢ du nom de domaine, est la cause
de nombreux litiges.

2°)Les autres regles énoncées dans les chartes
a) L’outil informatique doit étre fonctionnel :
Le candidat a ’enregistrement d’'un nom de domaine doit disposer d’un outil

informatique fonctionnel sur lequel doit préexister une adresse I.P : le DNS est
en effet la correspondance entre une telle adresse et le nom choisi.

" Laurence Ravillon: le recours a la technique du « Premier arrivé, premier servi» dans le droit des
technologies nouvelles » La semaine juridique Edition générale N°47- 22 Novembre 2000 page 2111
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b) Le réglement des taxes :

Le candidat a D’enregistrement doit régler les différentes taxes correspondant
d’abord a DPattribution d’un nom de domaine puis a son renouvellement.

¢) Sur la prohibition de certains termes :

Certains termes dits fondamentaux sont bannis et ne peuvent étre choisis comme
radicaux, ce sont notamment :

- Les mots qui contreviennent a I’ordre public et/ou aux bonnes mceurs et
visant des termes relatifs a des intitulés d’une infraction pénale, des
crimes de guerre ou des crimes contre [’humanité, ou contraires aux
valeurs fondamentales, ou encore s’appliquant a un registre public tels les
mots assassinat, bombe, nazisme, secte,esclavage, drapeau etc.....

- Les termes liés au fonctionnement de 1’Internet comme net, ICANN,
registrars, etc...

- les noms des organisations internationales et des pays signataires de la
convention de Paris.

d) Le contrat d’enregistrement du nom de domaine :

Pour réserver le nom de domaine choisi, 'unité d’enregistrement demande a son
client de remplir un formulaire en ligne ne comportant que quelques
renseignements sommaires : nom, prénom ou dénomination de la société,
coordonnées téléphoniques et postales, adresse €lectronique...

Dans le contrat d’adhésion, les unités d’enregistrement se contentent d’une
simple déclaration de leur client énong¢ant qu’il ne viole aucun droit antérieur
pouvant exister sur le signe distinctif enregistre.

En cas de violation d’un tel droit, 'unité d’enregistrement se réserve le droit
d’interrompre ’utilisation du nom de domaine.

Ce contrat prévoit ¢galement des clauses limitant la responsabilité des unités
d’enregistrement et précisant le droit applicable pour le reglement d’éventuels
litiges relatifs au nom de domaine.

e) Le renouvellement de I’enregistrement d’un nom de domaine :

La réservation du nom de domaine est temporaire : selon les chartes de
nommage, I’enregistrement doit étre renouvelé tous les ans ou tous les deux ans.
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A défaut de paiement de la redevance, le nom redevient disponible et la régle du
. . . . . \ 21
premier arrivé, premier servi s’applique a nouveau.

§ 3. Le cybersquatting favorisé par de cette politique d’attribution

On sait que les noms génériques sont de loin les plus nombreux. Les principes
d’attribution de ces noms, ainsi que I’absence de justificatifs et de vérifications
préalables lors de D’enregistrement, ont pour conséquence que le premier
réservataire 1’emporte sur le second quand bien méme celui-ci posséderait des
droits légitimes sur la dénomination choisie.

La regle de droit se heurte donc de plein fouet a la régle technique résultant de
I’unicité¢ du nom. Il en résulte un conflit entre le propriétaire 1€gitime de droits
antérieurs sur une marque et le titulaire de mauvaise foi d’'un nom de domaine
calqué sur la dénomination de cette marque.

Le contentieux frangais le plus abondant relatif a I’Internet concerne les marques
et les noms de domaine.

Dans la mesure ou I’enregistrement d’un nom de domaine est une opération
simple et peu onéreuse, les cybersquatteurs enregistrent souvent des centaines
de noms de domaines avant de les mettre aux enchéres ou de les vendre
directement a I’entreprise ou a la personne concernée.

Ces pratiques ont ét¢ condamnées a maintes reprises par les tribunaux sur le
fondement de la contrefagon de marques.

Ainsi dans une affaire ou Framatome, titulaire de la marque déposée
Framatome, s’était oppos€e a une association internaute qui avait enregistré le
nom de domaine <Framatome.com> sans |’utiliser.

Les parties ayant fini par transiger, le Tribunal de Grande Instance de Paris
apres avoir qualifi¢ de contrefagcon et de racket organisé le fait d’avoir
enregistré cette marque comme nom de domaine et de le proposer ensuite a la
vente a son titulaire légitime, a di finalement se contenter d’homologuer le
protocole d’accord transactionnel a la demande des parties.*

Le 29 Novembre 1999, les Etats-Unis ont adoptée D’Anti Cybersquatting
Consumer Protection Act, une législation retenant la responsabilité de celui qui,
de mauvaise foi et avec I’intention d’en tirer bénéfice, vend ou utilise un nom de
domaine similaire & une marque™.

*! Jean Christophe Galloux et Gérard Haas : « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle » Editions du
jurisclasseur-Communication-commerce électronique Janvier 2000 p 11

> TGI Paris réf.25 Avril 1997 http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum htm#framatome
 http://www.whitecase.com/memo_anti_cybersquatting_consumer_protection_act.html
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Section 2. L’attribution d’un nom de domaine sur
justificatifs et les atteintes techniques au droit des
marques

Certains NIC, chargés notamment de 1’attribution des extensions géographiques,
ont estimé que le respect du droit de la propriété intellectuelle lors de
I’enregistrement d’un nom de domaine ¢était primordial pour prévenir
d’éventuels conflits.

Ces NIC ont ainsi conditionné toute demande d’enregistrement d’un nom de
domaine a la production de documents ¢établissant le droit d’usage du demandeur
sur la dénomination choisie.

La France fait figure de modele en la maticre.

Le NIC francais, I’AFNIC (4ssociation Francaise pour le Nommage Internet en
Coopération) (§1) a en effet ¢laboré des 1995 une charte de nommage, congue
dans le respect du droit des marques et de la propriété intellectuelle et souvent
citée en exemple dans le monde de I’Internet. En limitant les effets néfastes du
principe du « premier arrivé, premier servi », elle apporte en effet une certaine
transparence sur 1’Internet et prévient le cybersquatting. (§2)

Malheureusement, nous verrons (§3) que les marques peuvent subir d’autres
atteintes, plus techniques et plus €élaborées.

§1. L’AFNIC

Il est intéressant d’examiner I’origine et la composition de ’AFNIC (A) avant
d’étudier la teneur de ses différentes missions (B).

A. Origine et composition de PAFNIC

Nous avons vu supra que DI'ICANN a agréé le RIPE-NCC pour gérer
I’attribution des noms de domaine en I’Europe.

Le RIPE-NCC a ensuite délégue ses pouvoirs a I’Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatisme (INRIA), établissement public a caractere
scientifique et technologique.

L’INRIA par décision commune avec 1'Etat (représenté par les ministéres
chargés des Téléecommunications, de I'Industrie et de la Recherche) a cré€ en
décembre 1997 I’AFNIC, association a but non lucratif régie par la lo1 sur les
associations du 1 Juillet 1901.
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Le statut juridique de I’AFNIC exclut donc, de facto, toute logique commerciale
afin de garantir la rigueur et la neutralit¢ dans Dattribution des noms de
domaine.

L’AFNIC réunit 1191adhérents, c’est-a-dire tous les acteurs publics ou privés
concernés par le développement de I’Internet et par son utilisation, au sein de
trois grands colleges distincts : celui des 1106 prestataires Internet, celui des 68
utilisateurs, personnes physiques ou morales, et enfin celui des 17 organisations
internationales™.

B. Les missions de PAFNIC

L’AFNIC gere les noms de domaine uniquement dans les zones <.fr> (pour la
France) et <.re>> (pour I’ile de la Réunion).

Elle a donc pour role essentiel d’attribuer les noms terminés par ces extensions
selon les regles administratives et techniques élaborées dans sa charte de
nommage, sans toutefois assumer la responsabilit¢ d’éventuels conflits qui
résulteraient de I’utilisation du nom de domaine.

L’AFNIC doit definir les conditions d’attribution des noms en concertation avec
ses membres utilisateurs et prestataires.

L’AFNIC a donc pour missions principales :

- I'¢tablissement d'un plan de dénomination ou nommage de la zone <.fr>
en conformit¢ avec la loi francaise notamment sur la propriété
intellectuelle

- la mise en oeuvre technique de I’enregistrement des noms de domaine
pour les zones <.fr> et <.re>

- le transfert, au plan national et international, des connaissances et des
savoir-faire acquis en matiere de nommage et d’utilisation de 1’Internet,
par le biais de campagnes d’information et de formation.

ainsi que toutes autres missions qui lui auront €été confiées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la gestion de 1'Internet.

Tout comme I’ICANN, I’AFNIC a agréé de nombreux prestataires, fournisseurs
d’acces ou d’hébergement.

** journal du net 2 juillet 2002 http://www.journaldunet. COM/0207/°20702domaine.shtml

25 .
I'AFNIC a décidé d'ouvrir le code Internet pour le département d'Outre-mer de I'lle de la Réunion, ".re " le

lundi 25 juin 2001. Toute personne physique ou morale localisée dans I’ile de la Réunion pourra dorénavant
obtenir ’enregistrement de son nom de domaine en <.re> ou en <.fr>.

19

© Odile GARLIN-FERRARD Avocat - Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD



Paru sur Legalbiznext.com

§ 2. La charte de nommage de ’AFNIC

Méme si le principe incontournable du « premier arrivé, premier servi» est
utilis¢ dans I’espace <.fr> et <.re> et que I’AFNIC n’effectue pas plus de
recherche d’antériorités que les autres NIC, certaines précautions sont prises lors
de I’enregistrement d’un nom pour sécuriser cet espace et respecter le droit de la
propriétée intellectuelle et notamment celui des marques. Ces regles
d'enregistrement sont donc présentées dans la charte de nommage de I’AFNIC
qui « est un document consensuel dont [’objet est d’assurer une administration
harmonieuse des noms de domaine de la zone < fi>, au bénéfice de tous. »*.
Cette charte prévoit des vérifications avant 1’enregistrement d’un nom (A),
organise de maniere rationnelle I’espace de nommage (B), interdit toute revente
de nom (C), exige de ses prestataires certaines normes techniques (D) et a établi
le premier annuaire exhaustif des noms de domaine (E).

A. Sur les vérifications effectuées

L'enregistrement d'un nom de domaine par I'AFNIC n’est effectif qu'apres la
production par le demandeur de documents établissant qu’il détient un droit
légitime sur le radical sollicité.

Ainsi on réclamera a une société un extrait Kbis, a une association la copie de la
parution au Journal Officiel ou le certificat définitif du dép6t d’une marque a
I’INPL

Toutefois, depuis le 20 septembre 2001, I’AFNIC ne réclame plus de
justificatifs lors de D’enregistrement de noms de domaine en <.fr> pour les
entreprises, en <.tm.fr> pour les marques et en <.asso.fr> pour les associations.
Les accords que I’AFNIC a passés avec le GIE Infogreffe et I'INPI, lui
permettent dorénavant de vérifier directement a la source les demandes
d’enregistrement grace aux bases de données en ligne offertes par ces
organismes.

Un pré-enregistrement du nom au moment des formalités d’inscription d’une
entreprise est désormais possible pour les détenteurs d’'un nom commercial,
d’une enseigne, d’une dénomination sociale ou d’une marque. Ce pré-
enregistrement d’une validité de 15 jours €vitera de voir déposer son nom par un
homonyme en attendant de présenter classiquement sa demande
d’enregistrement aupres d’un prestataire affilié a I’ AFNIC.

C’est pour I’AFNIC les moyens les plus efficaces pour lutter contre 1’usurpation
des noms de domaine et faire de la zone <.fr> un réel espace de confiance®’.

*® Article 1° Charte de nommage de la zone <.fr> version du 19/11/2001 en vigueur au 20/02/2002 in LAMY
Informatique et réseaux-annexes page 2448
" http///www nic.fr/nouvelles/2001/fr-justificatifs. html
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A partir du 11 mai 2004, AFNIC a décidé de simplifier les procédures
d’enregistrement pour les noms de domaine en <.fr> et en <.re>, pour
encourager les entreprises frangaises et les autres entités a ne plus privilégier
automatiquement le <.com>.

Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine sous ces
extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé, en
justifiant d'une marque déposée, d'une raison sociale, d'une enseigne, etc.

Cette justification disparait, les entités ou les personnes ayant une existence
légale en France pourront enregistrer un nom de domaine directement sous
<.fr>, sans que ce nom ne figure sur un quelconque justificatif (sauf contraintes
syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux)

L’identité¢ du demandeur sera désormais vérifiée a posteriori, contrairement a la
. 28
pratique en cours actuellement™.

Ces dispositions s’appliqueront d’abord aux personnes identifiables sur les bases
de données nationales de I'INPI, de I'INSEE et des Greffes, puis apreés un
premier bilan, en 2005, ces nouvelles conditions d’enregistrement en <.fr> ou
<.re> seront ouvertes ¢galement aux particuliers, désormais en mesure d'obtenir
son patronyme immeédiatement suivi de <.r>, aux associations non
immatriculées a I'INSEE, etc ..

L'Afnic en assouplissant le « .fr », tient cependant a conserver un haut niveau de
confiance envers cette extension, aussi elle devrait prochainement révéler le
nom de deux centres de résolution des litiges « pour aider au reglement des
contentieux » en complément des Tribunaux.>’

B. L’organisation de I’espace de nommage

L’AFNIC a ¢également voulu organiser logiquement I’espace de nommage
francais et a créé de nombreux sous domaines nationaux.
C’est ainsi que :
- les associations sont directement enregistrées sous <.asso.fr> ou <.asso.re>
- les particuliers sous <.nom.fr> ou <.nom.re>
- les marques déposées sous <.tm.fr> (tm pour Trade Mark) ou directement
sous <.fr> depuis novembre 2001
- les projets ou programmes de recherche sous <.prd.fr>
- les organismes de presse sous <.presse.fr>
- les entreprises sous <.fr> ou <.re>

Zhttp://www.afnic.fr/obtenir/ouverture?PHPSESSID=1ee59226a4a35d7c74eb57e4a511ff27& PHPSESSID=1ee
59226a4a35d7c74eb57e4a511ff27
** http://www.0 I net.com/article/230622.html
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A la demande de certains ordres professionnels ou conseils supérieurs nationaux
réglementant un secteur d'activité, des domaines sectoriels ont été créés afin de
permettre, toujours grace a des vérifications préalables, une identification rapide
du domaine professionnel et surtout I’assurance que derriere ces noms existe bel
et bien un professionnel reconnu. On peut citer les domaines <.avocat.fr>,
<.medecin.fr>, <.gouv.fr>, <.aeroports.fr> .

Sous les extensions <.fr> et <.re>, il est donc possible d’utiliser des radicaux
1dentiques avec des sous-domaines différents.

C. L’interdiction de revendre un nom de domaine

L'AFNIC ne valide pour le moment aucune revente de nom de domaine entre
entités privées ou publiques.

Cette charte de nommage empéche donc 1’enregistrement d’un nom dans 'espoir
de le monnayer ensuite a un tiers, rendant ainsi plus difficile la pratique du
cybersquatting.

D. Le respect des regles techniques par les prestataires d’Internet

Pour les valider, L'AFNIC exige que les noms de domaine soient techniquement
opérationnels. Les prestataires doivent donc respecter de maniere stricte les
regles techniques et standards de I'Internet, pour que le nom de domaine choisi
soit fonctionnel dés son installation.

E. L’annuaire exhaustif des noms de domaine
En 1999 ’AFNIC a élaboré HarmoNIC®’, premier annuaire exhaustif des noms

de domaine pour la zone <.fr>. Depuis 2000 il est consultable en quatre langues,
et a contribué a rendre la zone <.fr> plus attractive.’’

§ 3. Les atteintes au droit des marques autres que le cybersquatting

Les différentes regles inscrites dans la charte de nommage de I’AFNIC, telles
que nous venons de les présenter, ont contribu¢ a faire de I'espace de nommage
frangais un espace de confiance et de qualité.

3% http://harmonic.nic.fr/cgi-bin/HarmoNIC .pl
3! Conférence AFNIC du 2 Février 2001 « Contrefagon de marques et usurpation de noms de domaine, ol en est
la jurisprudence ? » http:/www.nic.fr/documents/dossiers-presse/conference-02-02-01.pdf
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Contrairement aux autres extensions geénériques, la zone <.fr> ne connait pas

pour I’instant de réduction de son périmetre, et elle continue a croitre doucement
: 32

avec 1000 nouveaux noms par mois.

La zone <.fr> ne connait pas, pour I’instant, contrairement aux autres extensions

geénériques de réduction de son périmetre et continue a croitre doucement avec
- 33

ses 1000 nouveaux noms par mois.

Si le cybersquatting n’a que peu de prise dans cet espace sécuris€, de nouvelles
atteintes au droit des marques, plus techniques et toujours plus ¢laborées,
peuvent également donner lieu a des contrefacons de marque. Nous examinerons
la pratique du framing et des liens hypertextes (A), les métatags (B) ou encore
les parodies de marques (C).

A. La pratique du framing et des liens hypertextes

Le framing (de I’anglais frame qui signifie encadrement) consiste en 1’affichage
dans un cadre de pages extraites d’autres sites. Le réalisateur du site fautif offre
ainsi aux internautes 1’acces a d’autres sites sans 1’accord de leurs propriétaires.

Le lien hypertexte est une image ou une zone de texte qui renvoie sur la page
d’un autre site web d’un simple clic de souris, permettant ainsi a un internaute
de naviguer d’un site a un autre.

Seuls les liens profonds qui donnent acces non pas a la page d’accueil du site
ciblé mais directement a une page secondaire de celui-ci posent probleme.

Le créateur du lien hypertexte voit en effet sa responsabilité engagée s’il
n’obtient pas le consentement préalable et sans équivoque de 1’auteur du site
vers lequel il souhaite établir un lien profond.**

B. Les métatags

Un métatag est la « marque informatique des termes qui seront retenus comme
mots-clés pour opérer la sélection de sites susceptibles de repondre aux attentes
de lutilisateur. »°

Invisibles pour les internautes, les métatags peuvent tromper le consommateur
sur I’1dentité de la société qui contrdle véritablement le site consulté.

Zjournal du net 2 juillet 2002 http://www journaldunet. COM/0207/°20702domaine.shtml

33 journal du net 2 juillet 2002 http://www.journaldunet. COM/0207/°20702domaine.shtml

3% Alain Hollande et Cynthia Zuker « Précautions juridiques en matiére de conception de liens hypertextes » in
Editions du juris-classeur Communication-Commerce Electronique Janvier 2001 page 8

33 Décision du Conseil de la Concurrence 9 Juin 2000 in éditions du juris classeur Communication-Commerce
électronique novembre 2000 n°119
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Pour la jurisprudence, la reprise d’'une marque dans un métatag pour désigner
des produits identiques a ceux désignés lors de I’enregistrement de la marque
est une contrefacon par reproduction au sens de I’article L713-2 du CPI.

Deux exemples extraits de la jurisprudence permettront de mieux comprendre le
fonctionnement des meétatags et les raisons pour lesquelles leur pratique est
condamnée.

La Cour d’Appel de Paris a été¢ saisie d’une affaire dans laquelle une galerie
marchande virtuelle offrait au public des produits revétus des marques de la
sociéte Chanel.

La Cour d’Appel a interdit a cette galerie 'utilisation et la reproduction « sous
quelque forme que ce soit » des marques propri¢tés de Chanel, et ce alors que
cette galerie proposait, dans un contexte non dégradant pour les marques de
Chanel, un ensemble de produits de luxe qui auraient pu étre acquis dans des
conditions de prix normales.

La Cour a retenu que le site de la galerie marchande était accessible a partir de
« la simple indication...des noms et marques Coco et Chanel dont la société
Chanel est propriétaire. »

C’est donc bien la pratique insidieuse des meétatags reprenant les marques
d’autrui qui a été ici sanctionnée par la Cour’® par le biais de la contrefacon.

Dans une autre affaire soumise au Tribunal de Grande Instance de Compiegne,
la H. SA, titulaire du nom de domaine <quickimpot> avait demandé au Tribunal
d’interdire a G.P., un tiers australien, exploitant un site concurrent
<impot.com>, la contrefacon de sa marque déposée quickimpot.

G.P. commercialisait en effet sur ce site un logiciel de calcul d’imp6t francgais et
avait inséré la marque quickimpots et ses variantes d’orthographe voisine dans
le code source de son site <impot.com>.

La contrefagon n’a pu étre retenue par le Tribunal car le titulaire de la marque
quickimpots, la H. SA, était irrecevable a agir en contrefagon, ayant omis de
faire inscrire sa licence au registre des marques.

En effet, le demandeur a I’action qui revendique un nom de domaine sur le
fondement d’une marque doit étre en mesure de justifier de ses droits légitimes
sur cette marque : en I’espece ce n’était pas le cas.

La H. SA a donc ¢été entierement débouté de ses demandes. Le Tribunal a refuse
de sanctionner la pratique des métatags sur le fondement de la concurrence
de¢loyale, énoncant :

3% CA Paris 14°™ ch. 3 Mars 2000 SA Citycom C/ SA Chanel Juris-Data n°114934
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« [...] en définitive, il apparait que la seule ‘faute’ commise par G.P, qu’il
reconnait d’ailleurs, est d’avoir introduit la marque ‘quickimpot’ et ses
variantes d’orthographe voisine, dans le code source du site <impot> aux fins
d’en améliorer le référencement en bénéficiant de la notoriété du site et du
logiciel ‘quickimpot’.

Ce fait est absolument identique a la contrefagon de marque pour laquelle la H.
SA est irrecevable a agir. En [’absence de tout autre fait qualifiable d’acte de
concurrence déloyale, il y a lieu de débouter la SA H de [’intégralité de ses
demandes [...]»"’

La jurisprudence actuelle condamne donc la reprise d’une marque dans un
métatag uniquement sur le fondement de la contrefacon de marque par
reproduction de celle ci.

C Les parodies de marques

Apres s’€tre montrée tres severe a 1’égard des utilisations satiriques ou
parodiques des marques d’autrui, la jurisprudence reconnait aujourd’hui un droit
a la critique.

Ainsi la RATP (Régie parisienne des transports parisiens) s’€tant apercue de
I’enregistrement d’un nom de domaine <ratp.org> avait engageé une action sur le
fondement de la contrefagon

de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le titulaire du nom de domaine a plaidé la caricature, faisant valoir que son site
avait vocation a parodier les dysfonctionnements de la RATP.

Dans un jugement du 21 Mars 2000, le tribunal a refusé de faire le parallele
avec la parodie prévue en maticre de droit d’auteur et n’a pas admis 1’exception
de parodie, énoncant: «[...] les marques ont par essence pour objet
d’accompagner un produit ou un service destiné a étre vendu et possédent de ce
fait une valeur commerciale intrinseque susceptible d’étre atteinte par toute
utilisation illicite »°

La contrefagon de marque a donc été retenue en 1’espece.

Ce méme tribunal a assoupli un an plus tard sa jurisprudence en maticre de
parodie de marque a 1’occasion d’une décision médiatique rendue dans 1’affaire
Danone le 4 Juillet 2001, et intervenue apres deux ordonnances de référé des 23
Avril et 14 Mai 2001.

7 TGI Compiégne 18 décembre 2001 Société H C/ G.P disponible sur juriscom.net
3 http://www juritel.com/juri2000/LDJPage.asp?Index=247
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Le réseau Voltaire contestait les décisions de fermetures d’entreprises du groupe
Danone, en langant un appel au boycott des produits Danone sur son site
<jeboycottedanone.net>.

Le tribunal, saisi par le groupe Danone d’une action en contrefacon de marques,
a autoris€ le réseau Voltaire a reprendre le nom protégé de 1’entreprise sur son
site contestataire mais lui a interdit de reproduire a ’intérieur de celui-ci des
marques ou des logos appartenant a I’entreprise, estimant que la reprise des
¢léments de la marque n’était pas nécessaire au but de la contestation alors que
la marque « correspond sans confusion possible dans [’esprit du public sur
["origine du service offert, a une référence nécessaire pour indiquer la nature
du site polémique consacré a la politique sociale de I’entreprise. ».”’

Dans une affaire plus récente, ESSO a fait assigner la branche francaise de
Greenpeace et I’hébergeur du site incriminé, pour imitation illicite de sa
marque. Greenpeace avait en effet déformé, sur son site <greenpeace.fr>, le
logo ESSO en E$30 dans le cadre d’une campagne internationale, accusant le
pétrolier de «saboter le protocole de Kyoto sur les changements
climatiques »*°. Greenpeace voulait ainsi souligner combien les dollars
primaient sur I’intérét général pour ESSO.

La marque ESSO apparait dans le code source du site <greenpeace.fr> ce qui
permet a ce site d’étre référencé a la suite d’une interrogation ESSO FRANCE
sur les moteurs de recherche.

Dans son ordonnance du 8 juillet 2002, le juge des réfeérés du Tribunal de
Grande Instance de Paris a réédité¢ la jurisprudence Danone en ordonnant le
retrait du logo incriminé et en déboutant ESSO FRANCE de ses demandes
relatives au code source du site Greenpeace, qui peut donc ainsi continuer sa
campagne.

Selon le juge, I'usage du logo introduit « un risque de confusion dans [’esprit du
public » et «[l’appropriation opérée de la marque...ne participe pas
exclusivement de la nécessité de [’association de communiquer ses opinions et
ses objectifs. »

Le juge a ordonné a Greenpeace de retirer le logo pastiché sous peine de 5000 €
d’astreinte par jour de retard.

C’est encore Greenpeace qui a contribué tout récemment a 1’élaboration de cette
jurisprudence sur les parodies de marques.

En effet, dans un jugement du 2 Aolt 2002, le juge des référés du tribunal de
Grande Instance de Paris a débouté de toutes ses demandes, la Holding francaise
AREVA, spécialisée dans le nucléaire, qui reprochait a Greenpeace une
reproduction illicite de ses marques sur son site.

3% Ed. Juris-Classeur Communication-Commerce électronique Juillet-Aotit 2001 page 20 note Christophe Caron
et Jérome Huet
* http://unfcce.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
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Le juge a estimé¢ qu’il n’y avait pas en I’espece de reproduction des marques
d’AREVA car celles-ci n’étaient pas présentées a 1’identique, des ombres ou
une image de poisson mort ayant €t€ rajoutées.

Le juge a énoncé qu’il n’y avait pas davantage d’imitation ou de concurrence
deloyale, AREVA et Greenpeace n’étant pas concurrentes et qu’il s’agissait
d’une parodie : « la finalité des imitations de Greenpeace ne se situe pas sur le
terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression dans le cadre
du droit @ la critique et a la caricature... »*.

En 2003, la Cour d’Appel de Paris a rendu trois décisions dans ces affaires,
venant confirmer que le principe « a valeur constitutionnelle de la liberte
d’expression » justifie certaines atteintes aux marques.

Dans deux arréts du 26 février 2003, la 14 éme chambre de la Cour d’Appel de
Paris®* a refus¢ de condamner Greenpeace, confirmant que celle-ci, en
parodiant les marques susvis€es n’avait pas eu pour objectif de promouvoir la
commercialisation de produits ou de services en sa faveur mais celui d’un usage
polémique étranger a la vie des affaires, c'est-a-dire qu’elle visait ainsi a
dénoncer les incidences sur I’environnement des activités d’ESSO et d’AREVA.

Au surplus, les membres de Greenpeace avaient pris soin de transformer les
logos afin de mieux les détourner.

La Cour d’Appel a maintenu cette position dans la rocambolesque affaire
DANONE aux termes d’un arrét du 30 avril 2003, rejetant ’action en
contrefagon, formée par le groupe Danone, et invoquant une nouvelle fois le
principe a valeur constitutionnelle de la liberté d’expression” .

Dans cette affaire, les membres de 1’association avaient clairement démontré
que leur unique intention était celle de dénoncer les pratiques sociales du groupe
Danone, sans chercher a induire le public en erreur quant a I’identité des auteurs
de la communication.

* http://rb.juris-classeur.com/actualite/depeche/visu_news.html?date_new=2002-08-07&ur

> Cour Appel Paris 26 février 2003 association Greenpeace France /ESSO www.legalis.net

# Cour Appel Paris 26 février 2003 Sa Spcea Société des participations du Commissariat a I'Energie
Atomique/Association Greenpeace wwwlegalis.net

* Cour d’Appel de Paris 4 éme ch. 30 avril 2003Réseau Voltaire / Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone
www.Legalis.net
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PREMIER CHAPITRE

La voie judiciaire et les principes élabores par
la jurisprudence francaise

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné les caractéristiques essentielles
du nom de domaine et notamment ses différents processus d’enregistrement. Les
noms génériques de premier niveau échappent donc aux principes rigoureux
¢dictés par la charte de nommage de I’AFNIC. Cette étude nous a permis de
comprendre pourquoi et comment surgissaient les nombreux conflits avec les
marques et notamment le cybersquatting.

Lorsque le titulaire 1égitime d’une marque constate qu’un tiers a enregistré un
nom de domaine reprenant sa dénomination, il doit d’abord identifier ce tiers par
le biais d’un constat d’huissier avant de lui adresser une lettre de mise en
demeure, le sommant d’effectuer amiablement le transfert du nom de domaine a
son profit.

A ce stade, la transaction ou 1’accord amiable sont envisageables.

Mais si le tiers, titulaire du nom de domaine, refuse d’obtempérer, alors le
propriétaire de la marque peut recourir a des méthodes plus coercitives, et faire
valoir ses droits devant les tribunaux.

Le principe selon lequel le droit des marques s’impose aux utilisateurs de
I’Internet a été énoncé dans une affaire <Atlantel.fr>. Dans cette affaire, la
sociéte Icare avait enregistré ce nom directement aupres de I’interNIC aux
Etats-Unis, alors que la société Sapeso possédait des droits 1égitimes antérieurs
sur la marque frangaise « Atlantel » et sa filiale, Atlantel, sur le nom de domaine
<Atlantel.fr.>

Le Tribunal de grande Instance de Bordeaux, statuant en référé le 22 Juillet
1996, a ordonné sous astreinte le retrait du nom de domaine <Atlantel.fr> du
réseau Internet en France et dans le monde entier sur le fondement de ’article L
716-6 du CPI :

«...Doit étre condamnée a faire retirer le nom de domaine du réseau Internet en
France, dans un délai de 48 heures, et du réseau Internet du monde entier sous
astreinte, la société qui, en connaissance de cause, a cru pouvoir déposer un
nom de domaine directement aupreés de I’InterNic aux USA, au mépris de la
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législation francaise sur les marques et en recourant a des manceuvres
45
condamnables ».

Comme avant d’engager toute action judiciaire, il nous faut commencer par
déterminer les regles de compétence des tribunaux (Section 1) avant d’examiner
les décisions importantes rendues en cette maticre (Section II).

Ces types de litige sont aujourd’hui nombreux et offrent une jurisprudence
intéressante qui s’attache a ¢€laborer au fil des décisions rendues la nature et le
régime juridiques des noms de domaine.

Il est précis€ que nous n’¢tudierons pas les actions possibles devant les
tribunaux répressifs ou commerciaux mais seulement celles engagées devant les
tribunaux civils, le Tribunal de Grande Instance en 1’occurrence.

* TGI Bordeaux réf 22 juillet 1996 Apeso et Atlantel/Icare et Réve Gazette du Palais 13 et 15 Avril 1997 p 33 et
Les Petites Affiches 25 Aot 1997 n°102 page 13 note Emmanuel Arnaud
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Section 1. Les régles de compétence applicables

Au moment d’engager une action judiciaire devant un tribunal, la premicre
question qui se pose est celle de sa compétence matérielle (§1) et territoriale

(§2).
L’article L716-3 du CPI dispose :

« les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de
grande instance ainsi que les actions mettant en jeu a la fois une question de
marque et une question de dessin et modele ou de concurrence déloyale
connexes »

§ 1. Compétence ratione materiae

Le tribunal de Grande Instance est donc le juge de droit commun des atteintes au
droit des marques tant en référé (A) que comme juge du fond (B).

A. Action en référé

Le nombre de décisions rendues en matiere de noms de domaine et d’atteintes
au droit des marques par le juge des référés démontre que cette juridiction est en
passe de devenir celle normalement compétente.

Le juge des référés présente I’avantage de la rapidité, essentielle en cette
matiere.

Le tribuﬂal de Nanterre, par exemple, connait environ cinq de ces affaires par
semaine” .

Le juge des référés est compétent sur la base de deux fondements différents,
celui de I’article L716-6 du CPI et celui des articles 808 et 809 du NCPC.

* Selon les propos de Mme D.Rosenthal-Rolland in ‘Contrefagon de marques et usurpation de nom de domaine,
ou en est la jurisprudence ?° Actes de la conférence débat a I’initiative de I’AFNIC du 2 février 2001 page 11
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1°)L’action en la forme des référés selon [’article L716-6 du CPI

L’article 716-6 du CPI prévoit une procédure en forme de référé, spécifique,
distincte de la procédure de référé de droit commun, visant a protéger
provisoirement les droits du propriétaire d’une marque :

« Lorsque le tribunal est saisi d’'une action en contrefagon, son président, saisi
et statuant en la forme des référés, peut interdire, a titre provisoire, sous
astreinte, la poursuite des actes argués de contrefacon [...] »

Deux conditions sont toutefois nécessaires : I’action au fond doit apparaitre
sérieuse, c’est a dire avoir des chances raisonnables d’aboutir, et étre engagée
dans un bref délai, soit dans un maximum de SiIX mois.

Pour apprécier le sérieux de I’action, le juge doit rechercher si les moyens de
défense qui lui sont opposés sont suffisamment pertinents et donc porter une
premiere appréciation sur le fond de 1’affaire.

Cette action vient sanctionner la reproduction ou I’imitation d’une marque pour
des produits ou services identiques ou similaires a ceux désignés dans l’acte
d’enregistrement de la marque attaquée, quand un risque de confusion dans
I’esprit du public peut en découler.

Le moyen de défense le plus fréquent en matiere de contrefacon consiste a
attaquer la validité de la marque en invoquant son défaut de caractere distinctif.
Le juge saisi, en 1’occurrence le Président du Tribunal, sur le fondement de
I’article L716-6 est donc amené a apprécier la validité de la marque.

Il s’agit donc plutdt ici d’une véritable instance au fond méme si elle emprunte
la « forme des référés ».

L’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
I’existence de contestation sérieuse sur le fond ne peuvent étre opposées a cette
action sur la base de I’article L716-6 du CPI.

Il a éte jugé par le tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en la forme
des référés, que ’utilisation d’une marque déposée a titre de nom de domaine
« justifie [’action en la forme des référés fondée sur les dispositions de [’article
L716-6 du CPL »"

Le juge ordonnera toute mesure d’interdiction mettant obstacle a la poursuite
des actes argués de contrefacon, notamment soit la radiation du nom de domaine
contrefaisant la marque, soit plus efficacement le transfert du nom de domaine

*7 TGI Nanterre 26 Mars 2001 Revue Lamy dr.Aff 2001 N°39 N°2383 p 40 obs.Costes
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au titulaire légitime de la dénomination, empéchant ainsi toute nouvelle vacance
et ré-appropriation frauduleuse de ce nom selon le principe du premier arrivé,
premier servi.

2°)L action en matiere de référé selon les articles 8§08 et 809 du Nouveau Code
de Procédure Civile (NCPC)

L’article 808 du NCPC stipule :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Grande Instance
peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent a aucune
contestation sérieuse ou que justifie ['existence d’un différend. »

L’article 809 de ce méme code énonce :

« Le président peut toujours, méme en présence d'une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, Soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite. Dans les cas ou [l'existence de l'obligation n'est
pas serieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou
ordonner l'exécution de l'obligation méme s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Cette procédure est souvent utilisée par les titulaires d’une marque notoire ou de
grande renommee.

En effet, ’article L 713-5 dispose notamment que « [/’emploi d’une marque
Jjouissant d’une grande renommée pour des produits ou services non similaires
a ceux désignés dans [’enregistrement engage la responsabilité civile de son
auteur s’il est de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque... »

Avant de se prononcer, le juge des référés doit examiner soigneusement si les
conditions de sa compétence sont réunies.

- Sur le trouble manifestement illicite :

Dans une célebre affaire Alice, dont il sera question plus tard dans notre
¢tude, un litige opposait une marque et un nom de domaine.

La Cour d’Appel avait dénié au juge des référés sa compétence au motif que

. 17 . - , e « 48
le trouble manifestement illicite n’¢€tait pas caractérisé en I’espece.

- Sur ’existence d’une contestation sérieuse :

¥ Cour d’Appel Paris 14°™ ch. 4 Décembre 1998 JCP ed. E 1999 I page 955 n°23 obs. Vivant et Le Stanc
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La Frangaise des jeux s’appuyait sur sa marque Loto pour contester
I’enregistrement de plusieurs noms de domaine qui utilisaient ce terme.

Le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Nanterre s’est déclaré
incompétent, estimant que le caractere banal du terme Loto appelait une
interrogation de fond sur la validit¢é de la marque qui n’apparaissait pas
suffisamment distinctive.*

B. Action au fond

C’est a I’occasion d’une affaire Saint-Tropez qu’un tribunal (en I’occurrence le
tribunal de Grande Instance de Draguignan) a eu [’occasion de statuer au fond
pour la premicre fois dans un litige opposant une marque et un nom de domaine.

La commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque « Saint-Tropez », a voulu
développer un site internet enregistré en France sous le nom <nova.fr/saint-
tropez> et a fait appel a la société Eurovirtuel pour une assistance technique.
Eurovirtuel avait pour sa part enregistr¢ aux Etats Unis le nom de domaine
<saint-tropez.com>. Le juge de Draguignan a constaté¢ la contrefagon de la
marque Saint-Tropez par Eurovirtuel et a ainsi institué la supériorité¢ du droit des
marques francais sur le nom de domaine attribué par I’InterNic.”

§ 2. Compétence ratione loci

Lorsqu’un litige dépasse les frontieres nationales et que le nom de domaine
impliqué possede un suffixe générique de premier niveau, le probleme est alors
de savoir quel juge sera territorialement compétent pour trancher.

Comme en matic¢re de droit de la presse et de responsabilité civile, les tribunaux
ont retenu le lieu du fait dommageable comme critere de leur propre
compeétence.

Le juge frangais est donc territorialement compétent pour connaitre d’un litige
des lors que le fait dommageable est constaté dans son ressort ou que les
messages sont susceptibles d’y étre recus. Ce principe a été clairement posé€ par
le Tribunal de Draguignan, statuant en matiere de référés, dans un jugement du 8
Avril 1998 :

«[...] Considérant que les moyens tirés de [’hébergement d’informations et du
lieu de leur émission ne peuvent prosperer en ce qu’ils impliquent
nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une

* TGI Nanterre réf .14 Septembre 2000 JCP ed.E 2000 p 1856 N°8 obs. Le Stanc
** TGI Draguignan 21 Aot 1997
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sphere territoriale soumise a l’application de la loi nationale en vigueur, que
des lors, le moyen d’extranéité portant sur la protection internationale de la
marque ne peut valablement prospérer [...] »’'

La 14°™ chambre de la Cour d’Appel de Paris a réaffirmé ce principe dans une
affaire Miam-Miam aux termes d’un arrét en date du 1% Mars 2000 :

« .....lorsqu’une infraction aux droits de propriété industrielle ou un acte de
concurrence déloyale ont été commis par une diffusion sur le réseau Internet,
le fait dommageable se produit en tout lieu ou les informations litigieuses ont
été mises a la disposition des utilisateurs éventuels du site...en [’espece le
constat...qui a révelé [’existence d’un site ‘Miam-Miam’ susceptible de porter
atteinte aux intéréts des intimés ayant été dressé a Paris, c’est a juste titre que
le premier juge a retenu sa compétence... »

Ce principe a encore €té récemment réaffirmé :

«lorsqu’un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion
Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux ou les informations
e _ o . r r L \ . L eye r L 52
litigieuses ont été mises a la disposition des utilisateurs éventuels du site... »

Pour ce qui concerne la compétence du juge frangais sur les noms de domaine
étrangers, le juge frangais en avait déja condamné pour contrefacon de droits
francais™.

En 2003, la jurisprudence a dégagé de nouveaux principes.

Ainsi, une société, titulaire de différentes marques portant la dénomination
« domina » désignant des produits €rotiques avait assigné en contrefacon un
particulier qui avait enregistré en Allemagne le nom de domaine <domina.net>
pour les mémes services.

Le TGI de PARIS a débouté la société au motif que pour pouvoir interdire un
nom de domaine enregistré a I’étranger mais qui reprend une marque francaise,
il faut prouver non seulement que ce site est accessible en France mais aussi que
les produits proposés peuvent étre livrés en France, ce qui n’avait pu étre établi
en I’espéce’™, la charge de ces preuves appartenant au demandeur.

°! TGI Draguignan réf 8 Avril 1998 JCP E 1999 p 654 N°22 obs. Vivant et Le Stanc

2 TGI Lille réf. 10 juillet 2001 association le commerce du bois C/ Monsieur P. Dalloz 2001 n°29 page 2410
obs. C.Manara

3 TGI Nanterre, 2 novembre 2000, affaire <fnac.tv>

** TGI Paris, 28 mars 2003, BD Multimédia/JH
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Dans une seconde affaire™, le juge frangais a condamné le titulaire du nom de
domaine polonais <decathlon.pl> désignant un site internet sur lequel était
exploité la dénomination « décathlon » associée a des images dévalorisant la
pratique du sport.

Il a en effet estim¢, pour ce faire, qu’il y avait « atteinte a la marque de
renommée Décathlon .., en ternissant son image basée sur la valorisation de la
pratique du sport et des bénéfices pouvant en étre tirés.. ». .

Toutefois, quand le litige présente un élément d’extranéité¢ et que la décision
doit étre exécutée a I’étranger, il est nécessaire d’obtenir ’exequatur de la
deécision frangaise aupres de la juridiction étrangere.

La Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire
et I'exécution des décisions en matiere civile et commerciale permet 1’exequatur
quasi-automatique des décisions rendues dans un Etat signataire™.

> TGI Paris, 8 juillet 2003, Decathlon/Valley et autres
>% http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux.htm
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Section 2. Bilan de la Jurisprudence en la matiere

L’analyse de la jurisprudence permet d’entrevoir, au fil des décisions rendues,
I’¢laboration de la nature et du régime juridique du nom de domaine.

Pour mémoire, le juge dispose de deux fondements juridiques pour condamner
I’usurpation d’une marque enregistrée par un nom de domaine : il s’agit de
I’action en contrefagon de marques et I’action en responsabilité civile pour
concurrence déloyale.

Les tribunaux sont donc armés pour réagir quand la reprise d’une marque sous
la forme d’un nom de domaine s’avere préjudiciable aux intéréts du titulaire de
la marque et qu’elle empéche de se faire attribuer le nom de domaine
correspondant a son signe distinctif.

Il est donc intéressant d’examiner le sort réservé par les tribunaux a un nom de
domaine confronté¢ a une marque enregistrée antérieurement (§1) ou a un autre
nom de domaine (§2).

§ 1. Protection des marques enregistrées antérieurement a un nom
de domaine

Lorsqu’un nom de domaine reprend la marque qu’un tiers détient légitimement
pour faire la promotion de produits ou de services identiques ou similaires,
créant ainsi un risque de confusion dans D’esprit du public, il s’agit pour la
jurisprudence de contrefacon (A) au sens des articles L713-2 et L713-3 du CPL

Lorsque la contrefagon ne peut €tre retenue ou qu’il existe dans un litige des
faits distincts de la contrefacon, c’est sur le fondement de la concurrence
deloyale donc de la responsabilité civile que les tribunaux vont prononcer des
condamnations (B).

A. L’action en contrefacon

Comme nous I’avons vu, l’article L716-1 du CPI définit la contrefagon de
marque comme une atteinte portée aux droits de son titulaire légitime.

Les articles L713-2 et L713-3 du CPI prévoient différents cas de contrefacon de
la marque.
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Pour qu’une action en contrefacon soit jugée fondée ou non, la question du
risque de confusion dans 1’esprit du public est déterminante.

Nous I’avons vu, pour ce qui concerne les marques notoires, 1’existence ou
I’absence d’un risque de confusion n’entrent pas en ligne de compte. Il suffit en
effet que le nom de domaine reproduise la marque notoire pour que la
contrefagon soit de facto réalisée.

1°) Le principe de spécialite

Nous I’avons €noncé, la marque n’est protégeée que pour les produits et services
deésignés dans son acte d’enregistrement.
Au fil de ses décisions, la jurisprudence a adapté ce principe a I’Internet.

L’arrangement de Nice’’du 15 Juillet 1957, révisé a Stockholm en 1967 et a
Geneve en 1977, prévoit une classification internationale des marques déposées.
Depuis le 1 janvier 2002, il distingue 34 classes de produits (numérotées de 1 a
34) et 11 classes de services (de 35 a 45).

A titre d’exemple, la classe 35 correspond a la publicité et a la gestion des
affaires commerciales, la classe 38 couvre les services de communications par
ordinateur, de messageries ¢€lectroniques et de communications par tous supports
(tel Internet), et la classe 42 se rapporte aux services scientifiques et
technologiques, a la conception et au développement d’ordinateurs et de
logiciels.

Pendant longtemps la jurisprudence a admis la contrefacon si la marque était
enregistrée en classe 38, I’excluant dans le cas contraire. L’enregistrement d une
marque en classe 38 la protégeait donc d’une usurpation sur I’Internet.

Ainsi, Le Figaro, du seul fait de son enregistrement en classe 38, a obtenu la
condamnation pour contrefacon de marque du titulaire du nom de domaine
<figaro.com> qui ¢était propriétaire au Kenya du nom commercial « Figaro
Communications Services »°.

La longue procédure concernant la société¢ Alice offre une belle illustration de
I’application a la lettre du principe de spécialité par la jurisprudence.

La société Alice ayant déposé€ la marque homonyme pour désigner des activités
de publicit¢ de la classe 35 a découvert plus tard qu’une société de
dénomination sociale et de nom commercial identiques avait enregistré le nom

°7 http://www.wipo.org/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm
> TGI Paris 8 novembre 2000 JCP éd E 2002 n°1 chronique « Droit de I’Internet »
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de domaine <Alice.fr> pour ses activités d’édition de logiciels, de
développement, d’exploitation et de maintenance de matériels informatiques,
spheres d’activités étrangeres a la publicité.

Aprés que la Cour d’Appel™, nous I’avons vu supra, a déclaré incompétent le
juge des référés,” le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi au fond.

Ce tribunal et la Cour d’Appel de Paris ont autorisé le titulaire du nom de
domaine a le conserver malgré 1’existence d’une marque Alice antérieure, aux
motifs qu’ « il s’agit d’'un prénom commun et qu’en raison des activités
totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir confusion dans
Pesprit du public »

29 L’évolution de la jurisprudence et [’application de ce principe
- L’affaire MMA :

Le principe de spécialité a été appliqué dans une affaire opposant les Assurances
Mutuelles du Mans a la Société Multimédia Acadamy®' qui officie dans les
activités de I’Internet sous le nom de domaine <mma.fr>.

Le tribunal de Grande Instance de Paris, relevant que la marque MMA n’était
pas notoire et qu’elle ne pouvait donc échapper au principe de spécialité, a
constaté que les activités de ces deux entreprises €taient différentes :

« Il ne peut étre soutenu que le sigle MMA accolé a la société Multimedia
Academy est de nature a entrainer une confusion dans l'esprit du public avec le
méme signe utilisé par les sociétés demanderesses, alors que les activités de ces
deux entreprises sont différentes et qu'elles interviennent dans des secteurs
économiques sans rapport direct. Le fait qu'elles utilisent le méme support de
transmission de leur communication ne change nullement la situation. »

La dernicre phrase de cet extrait de jugement est importante car elle annonce
une eévolution toute récente de la jurisprudence.

- L’affaire Zebank :
Une sociéte avait déposé la marque ZEBANK pour désigner des prestations

bancaires et financieres et des activités de communication par I’Internet relevant
de la classe 38, tandis qu’une autre soci€té ayant pour activités la création de

> Cour d’Appel Paris 14°™ ch. 4 Décembre 1998 JCP ed. E 1999 I page 955 n°23 obs. Vivant et Le Stanc
5 TGI Paris réf. 12 Mars 1998 Recueil Dalloz 1999 Jurisprudence page 316 note Monique Viala

' TGI Paris 4™ ch. 23 Septembre 1999 Mutuelles du Mans C/ Sté Multimédia Academy éd. Juris-Classeur
Communication-Commerce électronique Juin 2000 page 18
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sites attractifs relatifs a des ceuvres d’art avait réservé les noms de domaine
<zebank.com> et <zebourse.com>.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a pas retenu la contrefacon par
imitation car il n’y avait aucun risque de confusion dans ’esprit du public®*:

«..les activités et services proposés par la demanderesse et les défenderesses
sont totalement différents méme si les parties utilisent un support commun
qu’est Internet... »

En appel®, la société Zebank a bien sir soutenu que sa marque déposée en
classe 38 lui permettait de s’opposer a ce qu’une dénomination similaire soit
enregistrée comme nom de domaine.

La Cour d’Appel de Versailles, apres avoir expos€ que I’Internet n’était qu’un
moyen pour développer des services, a estime :

« ...il est certain que la Société Zebank a protégé ses marques dans la classe 38
liee a [’Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion entre le
site de la société Zebank et les sites ouverts par la société 123 Multimedia
Canada, il convient d’examiner leur contenu.

La Cour a releve des actes de parasitisme €conomique malgré la différence de
contenus de ces deux sites. Sur la base de la concurrence déloyale, elle a
prononceé une condamnation a des dommages et intéréts, interdit 1’utilisation des
sites litigieux et enjoint les sociétés défenderesses a effectuer les démarches
nécessaires a la radiation des noms de domaine en cause, sous astreinte,
estimant que :

« constituer des lieux d’exposition d’ceuvres artistiques publices a compte
d’auteur.. » dissimulait en réalité une volont¢ de « monnayer le transfert des
deux noms de domaine a la société zebank, voire a profiter indiiment des
importants investissements, notamment en publicité, consentis par celle ci, pour
accroitre la fréquentation de leurs propres sites. »
- L’affaire wanagoo :

Dans une affaire wanadoo contre wanagoo, la 2™ chambre du Tribunal de
Grande Instance de Nanterre avait estimé dans un jugement du 2 Aott 2001
qu’en dépit d’une ressemblance visuelle, les deux signes ne pouvaient étre
confondus (prononciation et signification différentes, I’un disant je veux faire et
’autre je veux aller).

62 TGI Nanterre 2 avril 2001 SA Zebank C/ Sté 123 Multimedia Canada Ltd et SA 123 Multimedia in cahiers
Lamy Droit de I’informatique et des réseaux n°139 aofit-septembre 2001

53 Cour d’Appel Versailles 22 Novembre 2001 SA Zebank C/ Sté 123 Multimedia Canada Ltd et SA 123
Multimedia éditions du juris-classeur Communication-Commerce électronique Avril 2002 page 20 note Caron
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La société France Telecom Interactive exploitant wanadoo a donc été déboutée
de son action en contrefacon de marques, mais également de son action en
concurrence déloyale car elle n’avait pu établir aucun fait distinct de la
contrefagon®.

Un arrét de la Cour de Versailles du 27 février 2003 a toutefois infirmé cette
décision, estimant, pour sa part que le risque de confusion existait et a donc

65
retenu la contrefacon de la marque wanadoo™".

- L’affaire saveurs.com :

Plus récemment, le tribunal de Grande Instance de Paris a constaté que le nom
de domaine <saveurs.com> reproduisait de manieére identique la marque
« saveurs » enregistrée par la demanderesse pour désigner différents produits et
services et parmi eux, ceux relevant de la classe 38.

Il a ensuite relevé que la marque était revendiquée en ce qu’elle désignait une
publication gastronomique, soit un produit de ’imprimerie, alors que le nom de
domaine litigieux enregistré par la défenderesse servait a la promotion d’une
activité de création et de commercialisation de parfums.

Le Tribunal a énonce :

«..les pieces produites ne démontrent nullement I’usage de la marque dans le
domaine des télécommunications |...] ... il est constant que les services de
télécommunication que couvre la classe 38 s’entendent de ceux ...ayant un tel
objet et ne se confondent pas avec les multiples services pour la fourniture
desquels les communications....par messagerie électronique, ordinateur ou
tout autre support (tel internet) ne sont qu’un moyen. »

La demanderesse a ét¢ déchue de ses droits sur sa marque dans la classe 38 pour
non usage. Le tribunal a conclu que les services proposé€s sur le site contesté par
la demanderesse n’étant pas similaires a ceux protéges par la marque, le nom de
domaine <saveurs.com> n’était pas contrefaisant.’

Les juges considerent donc dorénavant plus que I’enregistrement ou non de la
marque en classe 38, I’identité ou la similarité des produits et services désignés
lors de I’enregistrement et contenus dans le site.

% TGI Nanterre 2°™ Ch. 2 aotit 2001 http://www.juriscom net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20010802.htm

6 Cour d’appel de Versailles 27 février 2003 12éme ch section 1 SA Wanadoosociété Intercative C/ société
wanagoo Europe BV et autres

66 TGI Paris 3°™ Ch. 21 janvier 2002 Sté Publications Bonnier C/ Sté Saveurs et Senteurs Créations Légipresse
N°91 Mai 2002
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Cette décision confirme la tendance actuelle de la jurisprudence qui en vient a
appliquer aux noms de domaine les regles régissant les signes distinctifs et
notamment la marque, en 1’espece le principe de spécialité.

En 2003, la jurisprudence a confirmé ces principes en continuant d’examiner le
contenu des sites Internet quant a leur similarit¢é avec d’autre activités ou
services avant de se prononcer sur la contrefacon d’un nom de domaine, sur le
fondement de article L.711-4 du CPI?.

Pour la jurisprudence actuelle, I’Internet n’est donc qu’un simple support
commun.

L’enregistrement d’une marque dans la classe 38 n’est efficace que lorsque le
titulaire exploite un site réellement deédi¢ a D’Internet ou aux services de
communication et qu’il désire s’opposer a 1’exploitation d’un site ayant le méme
objet.

B. L’action en concurrence déloyale

Comme nous I’avons vu précédemment, cette action profite essentiellement aux
titulaires d’une marque notoire ou de grande renommeée selon ’article L713-5
du CPI , car cette notoriété fait éclater le principe de spécialité.

Une atteinte a une marque notoire ou de grande renommée qui a pour
conséquence d’avilir ou d’affaiblir le pouvoir distinctif ou attractif de ce signe
est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile selon les articles 1382 et
1383 du Code Civil.

L’exploitation injustifiée de la marque consiste a bénéficier indiiment de sa
renommeée en profitant des efforts et des investissements de son titulaire. C’est
la définition du parasitisme €économique qui est selon la Cour de cassation
« l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce
dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-
faire ®».

De nombreuses affaires ont ainsi ét€ jugées sur ce fondement.

- L’affaire Vichy © :

67 CA PARIS 4éch. 22 janvier 2003 Sté paris Capital.com et autre ¢/ Sté Paris 3S et autre n°2001/05433)

6% Cass.com. 26 Janvier 1999 Dalloz affaires 1999 page 508 obs. C.Emery
% TGI Nanterre référé 16 Septembre 1999 SA L’Oreal C/ E.Z, E.A, P.A in Les Petites Affiches 13 Janvier 2000
n°9 note N.Dreyfus-Weill et in juris-classeur Communication-Commerce électronique Novembre 1999 page 17
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Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en matiére de référé, a
jugeé que la marque Vichy, reproduite sans autorisation dans un nom de domaine,
devait bénéficier de par sa notori¢té d’une protection ¢€largie dépassant le
principe de spécialité et engageant la responsabilité de celui qui avait enregistré
cette marque sous la forme d’un nom de domaine.

Ce nom de domaine a ainsi €té transféré au propriétaire 1€gitime de la marque.

Il a été statué dans le méme sens par le méme Tribunal, mais a I’issue d’une
) - 70
procédure au fond, dans une affaire Guy Laroche.

- L’affaire Air France :

Le 16 Octobre 2001, la 3™ chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris,
considérant le caractére notoire de la marque Air France, a estimé que la
réservation du nom de domaine <airfrance.com> par le défendeur en 1996 avait
¢été faite « en fraude des droits de la compagnie aérienne.. » et a

ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit de la société Air France et
aux frais du défendeur.”

- L’affaire Lancome :

La soci¢t¢ Lancome a également obtenu la condamnation de D’auteur de
I’enregistrement des noms de domaine <Lankome> et <Lankom>, attachés a
des sites non actifs mais qui causaient un préjudice d’image défavorable a la
marque.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a notamment estimé que la
reproduction quasi-servile de la marque Lancome , appelée aussi typosquatting
ou «dilution des noms », consistant a introduire dans le nom une faute
d’orthographe volontaire et grossiere, pouvait étre qualifiee d’acte de
contrefagon et que les enregistrements de ces noms de domaine constituaient
des actes de parasitisme pouvant étre sanctionnés sur le fondement de 1’article
1382 du Code civil.”

La marque notoirement connue peut donc étre protégée, méme en l’absence
d’exploitation effective du nom de domaine puisque le fait de ne pas exploiter le
nom de domaine et de renvoyer a un message d’erreur avilit la notoriété de cette
marque.

7 TGI Nanterre 2°™ ch 13 mars 2000 Sté Guy LarocheC/Sté GL Bulletine Board Ed Juris-classeiur
Communication-Commerce électronique Juin 2000 page 20

"I TGI Paris 3™ ch . 16 Octobre 2001 Air France C/ Finch et Interdardt limited Légipresse n°188 Janvier-
Février 2002 Actualité page 9

7 TGI Nanterre 16 septembre 1999 Lancéme Parfums et beauté C/ la SA Grandtotal Finances Itd in Les petites
Affiches 13 janvier 2000 n°9 note N.Dreyfus Weill
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En 2003, le juge a appliqué aux noms de domaine I’article L713-5 du CPI qui
prévoit : « ['emploi d 'une marque jouissant d 'une renommée pour les produits
ou services non similaires a ceux désignés dans [’enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s’il est de nature a porter préjudice au
propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée
de cette derniere ».

L’affaire concernait un nom de domaine reproduisant la marque NF de
I’AFNOR et promouvant [’activit¢ de consultant en informatique de son
propriétaire”.

Le TGI de Paris a estime¢ que 1’usage de la mention NF dans ce contexte, était de
nature a porter préjudice a I’AFNOR dans la mesure ou le public pourrait croire
que les services informatiques proposés bénéficiaient de la certification
correspondante, alors que tel n’était pas le cas.

§2. Les modalités de protection d’un nom de domaine

Il est concevable que le nom de domaine enregistré soit agressé par une marque
déposée postérieurement (A) et qu’il puisse lui aussi bénéficier d’une
protection.

Par ailleurs deux noms de domaine identiques peuvent étre revendiqués par des
titulaires différents. (B).

Bien entendu, si ce nom est aussi une marque, I’action en contrefacon est
possible. Dans le cas contraire, et en tenant compte de sa valeur commerciale,
nous verrons que la jurisprudence accorde au nom de domaine une protection
contre les atteintes dont il peut faire 1’objet. Des conditions ont été ¢laborées par
la jurisprudence, contribuant ainsi a déterminer la nature et le régime juridiques
du nom de domaine.

A. Une marque enregistrée postérieurement 2 un nom de domaine
Aucune décision n’a encore énoncé que le nom de domaine conférait un droit
privatif sur le nom enregistré. Son titulaire bénéficie simplement d’un droit

d’usage.

L’article L711-4 du CPI prévoit qu’une marque ne peut €tre adoptée si elle porte
atteinte a des droits antérieurs et notamment :

7 TGI Paris, 17 juin 2003, AFNOR ¢/ M. F. R
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-« d une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de
[’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle

- a une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de
confusion dans [’esprit du public

- a un nom commercial ou a une enseigne connus sur [’ensemble du
territoire national, s’il existe un risque de confusion dans [’esprit du
public

- a une appellation d’origine protégée

- aux droits d’auteur

- aux droits résultant d’un dessin ou d’un modeéle protégés

- au droit de la personnalit¢ d’un tiers, notamment a son nom
patronymique, a son pseudonyme ou a son image

- au nom, a l'image ou a la renommée d’une collectivité territoriale. »

Bien que le nom de domaine ne soit pas visé€ par cet article, la jurisprudence
semble peu a peu reconnaitre qu’il constitue lui aussi un signe distinctif,
protégeable en tant que tel.

En effet, et toujours sur le fondement de ’article L711-4 du CPI, il a été jugeé a
plusieurs reprises que ’enregistrement d’un nom de domaine fait obstacle au
dépot postérieur d’une marque.

- L’affaire oceanet :

C’est le Tribunal du Mans qui a pour la premiere fois annulé en référé une
marque oceanet déposée deux ans apres 1’enregistrement du nom de domaine
<oceanet.fr>, au motif que I"usage de la dénomination oceanet comme nom de
domaine était créateur d’un droit susceptible de s’opposer au dépot d’une
marque postérieure identique.’*

Cette décision avait fait I’objet d’un appel devant la Cour d’Angers qui hélas
n’a pas eu a se prononcer, les parties ayant finalement transigé.

- Affaire <Lavie.com> :

Cette affaire mérite bien qu’on s’y arréte car elle est certainement celle qui a le
mieux introduit les raisons et les conditions de la protection d’un nom de
domaine.

La sociéte Virgin Interactive Entertainment avait enregistré le nom de domaine
<Lavie.com> et poursuivait France Télécom qui usait de ce terme déposé

" TGI Le Mans 29 juin 1999 Microcaz/oceanet et SFDI http://www.juriscom.net/jurisfr/marques.htm
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comme marque postérieurement a Denregistrement de Virgin, dans une
campagne publicitaire.

Virgin allait étre déboutée mais la Cour d’Appel de Paris, posant de facto le
principe d’une protection du nom de domaine, a énoncé:

« Si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale
pour Pentreprise qui en est propriétaire peut justifier d une protection contre
les atteintes dont il fait ['objet, encore faut-il que les parties a [’instance
établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, I’antériorité de son
usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion
de celui ci peut entrainer dans ’esprit du public .

Pour accéder a une protection en propre, le nom de domaine doit donc satisfaire
aux trois conditions susvisées qui gouvernent habituellement la protection de
tout signe distinctif.

En 2002, la jurisprudence a réaffirmé que 1’exploitation d’'un nom de domaine
doit étre effective, c'est-a-dire que le site correspondant ne doit pas consister en
une simple page d’attente mais qu’il doit étre actif, la preuve de cette
exploitation effective pouvant étre établie par tout moyen.

En 2003, la jurisprudence a confirmé ces principes en annulant ou en validant
des marques en fonction de D’antériorit¢ de 1’usage effectif d’un nom de
domaine.

Tel fut le cas, a contrario, dans ’une des nombreuses affaires Pére Noél’® dans
laquelle le juge a énoncé :

« ...la societé ARICIA ne saurait prétendre étre titulaire d'un nom de domaine
antérieur "pere-noel.com” enregistré le 20 juillet 1998 des lors qu'elle n'en est
plus déetentrice pour l'avoir céde le 14 avril 2000..».

Dans le méme sens et dans une affaire opposant la société Carpoint a la société
3D Soft”’ le juge a relevé :

«...les sociétés demanderesses ne justifient pas de droits personnels
d’exploitation du nom de domaine antérieurs au dépot le 25 mai 2000 par la
société

L’enregistrement d’un nom de domaine fait donc obstacle au dépot postérieur
d’une marque sur le fondement de I’article L711-4 du code de la propriété
intellectuelle et sous les conditions susvisées.

7> Cour d’Appel Paris 18 Octobre 2000 Dalloz 2001 Jurisprudence commentaires page 1379 note Grégoire
Loiseau « Protection et propriété des noms de domaine » et JCP Entreprises N°1 3 janvier 2002 Chronique page
27

"® TGI Lons Le Saunier, 14 janvier 2003, Pere-noel.fr ¢/ Aricia

77 TGI Bobigny 5°™ ch. 25 juin 2003 Sté Carpoint Inc et autres C/Sté 3D Soft
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B. Nom de domaine contre nom de domaine

La jurisprudence a di également faire face a cette situation et €laborer des
regles de protection qui €taient inexistantes.

Ainsi les tribunaux ont commencé par préciser que le nom de domaine
protégeable devait tre exploité (a). Il sont ont eu ensuite recours au principe de
spécialité pour trancher entre des noms identiques sous des extensions
différentes (b) et ont reconnu un droit d’occupation au titulaire d’un nom de
domaine en I’absence de fraude.

1°)Sur la nécessaire exploitation du nom de domaine

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en référé, a énoncé dans une
. . . . ]
affaire impliquant le nom de domaine <pense-fetes.com>"" :

« ..si effectivement la société Market Call a déposé un nom de domaine <pense-
fetes.com> avant le dépot des noms de domaine par la société Millemercis, il
n’est pas contesté qu’il n’y a eu jusqu’a présent aucune exploitation de ce site
internet et en conséquence il ne saurait y avoir concurrence déloyale, la
protection sur un nom de domaine ne pouvant s’acquérir que par son
exploitation. »

La Cour d’Appel de Paris dans cette méme affaire et dans un arrét du 5 mai
2000 a compléte 1’énonciation précédente en indiquant :

« ...si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale
pour [’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier d 'une protection contre
les atteintes dont il fait [’objet, encore faut-il que les parties a l’instance
établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, [’antériorité de son
usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion
de celui ci peut entrainer dans ’esprit du public. »

2°)Sur le recours au principe de spécialité pour des noms de domaine identiques
relevant d’extensions différentes

Le juge a appliqué des régles propres au droit des marques dans une affaire ou
trois noms de domaine coexistaient, soit <alsaceimmo.com> déposé par la
Société Ruffie Immobilier, puis <alsaceimmo.net> et <alsaceimmo.org>
déposés par le défendeur.

T GI Paris 27 juillet 2000 http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#market
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Le juge des référés du Tribunal de Strasbourg a interdit au défendeur d’utiliser
les noms de domaine litigieux, énongant:

« ...compte tenu de l’inflation évidente soulignée par le défendeur lui méme, des
noms de domaine portant sur des extensions différentes, toujours a créer,
I’évolution juridique doit faire nécessairement appel au principe de spécialité,
pour préciser les limites de la protection sur le net, compte tenu de la profusion
des adresses et de leur valeur commerciale devenue évidente....il convient de
rechercher si ['utilisation d’un identifiant identique sert a promouvoir malgré
une extension différente des produits ou des services semblables, conduisant a
Pexistence d’un risque de confusion dans I’esprit du public79. »

3°) Le droit d’occupation en l’absence de fraude

La jurisprudence a également dii se prononcer lorsque des noms de domaine de
rédactions trés proches entraient en conflit.

La fédération Francaise des Bois tropicaux et Américains (FFBTA) avait
réservé aupres de NSI le nom de domaine <boistropicaux.com> avant
d’apprendre D’existence d’un site concurrent <bois-tropicaux.com> déclinant
des activités similaires.

Le Président du tribunal de Grande Instance de Lille, statuant en matiére de
référé, a jugé que le choix du deuxieéme nom ne pouvait étre analysé qu’en un
agissement constitutif de concurrence déloyale du fait du risque de confusion
créé¢ dans Desprit du public et de parasitisme €conomique « dans le but de
profiter des efforts de [’association et de capter une partie de son audience.....a
la différence d’un droit de marque qui, pour étre valable, suppose que
[’expression choisie soit distinctive par rapport aux produits ou services Visés,
le droit sur le nom de domaine est un droit d’occupation, régi par la régle du
« premier arrivé, premier servi », sauf en cas de fraude.»

Certain commentateur™ a regretté que cette décision n’ait pas alors énoncé
qu’un nom de domaine devait €tre distinctif pour €tre protégeable, estimant que
cette précision aurait permis de I'intégrer dans la catégorie des signes distinctifs
de D’entreprise : « ['occasion est ici manquée d’ajouter une pierre au régime
Jjuridique des noms électroniques.»

La Cour d’Appel de Douai, saisie a son tour de cette affaire a réformé cette
décision dans un arrét du 9 Septembre 2002, estimant qu’il ne saurait y avoir de

7 TGI Strasbourg référé 29 Mai 2002 Sté Ruffie Immobilier C/ M.F éditions du juris-classeur Communication-
commerce électronique juillet-aott 2001 page 26 note Le Stanc
89 TGI Lille 10 juillet 2001 Le Dalloz 2001 N°29 Jurisprudence page 2410 Observations Cedric Manara
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protection d’un terme descriptif, générique et nécessaire qui aboutirait a priver
les tiers de son usage, au moins sur I’Internet.

ey, O . . 81
La Cour n’a pas voulu ici, émettre de décision de principe” .

Si ces dernieres décisions laissent présager que peu a peu le nom de domaine
trouvera sa place exacte au sein de la propriété intellectuelle, il n’en demeure
pas moins que les solutions apportées supra tant par le juge de Strasbourg avec
le principe de spécialité que par le juge de Lille avec la concurrence déloyale et
le parasitisme économique, ne peuvent qu’évoquer le droit des marques.

1 http://webconseil.fr/index. php?go=actualites

48

© Odile GARLIN-FERRARD Avocat - Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD



Paru sur Legalbiznext.com

DEUXIEME CHAPITRE

La procédure administrative
de reglement des conflits

Plutét que la voie judiciaire classique, le titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle peut opter pour une procédure administrative rapide, efficace,
internationale et ¢élaborée par 'ICANN.

Voulant trouver une solution urgente aux conflits impliquant des noms de
domaine et des marques, I’'ICANN a adopté le 24 octobre 1999 les Regles
d’application des Principes Directeurs (UDRP : Uniform Dispute Resolution
Policy), que nous appellerons principes UDRP dans la suite de notre étude et
qui régissent depuis le 1% décembre 1999 le réglement uniforme des litiges
relatifs aux noms de domaine®.

Les principes UDRP ont ¢té ¢€laborés sur la base des recommandations
formulées par I’OMPI dans son Rapport concernant le premier processus de
consultation de [’'OMPI sur les noms de domaine de [’Internet publié le ler
Avril 1999 et axé sur les conflits entre marques et noms de domaine.

Ce premier rapport a €t€ complété par le deuxieme processus de consultation de
[’OMPI sur les noms de domaine de [’Internet, publié le 3 Septembre 2000.

Cette procédure se déroule en ligne et ne concerne que les litiges de
cybersquatting ou d’usage abusif de noms de domaine, uniquement en cas
d’atteintes a des marques. Elle ne s’applique pas aux conflits de droit commun
de contrefacon de marque ou de concurrence déloyale.

Les titulaires de droits sur des marques et les personnes ayant enregistré des
noms de domaine de bonne foi se sont félicités de 1’élaboration des Principes
UDRP régissant cette procédure de reéglement uniforme des litiges. Celle-ci
constitue en effet une alternative économique et rapide a une action judiciaire.

Apres avoir examiné ce moyen original de régler les conflits (Section 1), nous
dégagerons les grandes tendances jurisprudentielles émanant des principales
décisions rendues (Section II) et qui elles aussi participent a 1’¢laboration d’un
statut juridique du nom de domaine.

52 Site de PINCANN www.incann.org/udpr/udpr-policy
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Section 1. Les ingrédients de la procédure mise en place
par PICANN

Cette proceédure s’applique aux noms de domaine génériques de premier niveau
classiques ainsi qu’aux sept noms génériques de premier niveau agréés
récemment par I’ICANN, que nous avons eu l’occasion d’étudier dans le
chapitre préliminaire de notre étude. Elle s’applique également a certains
domaines nationaux ayant volontairement adopté les principes UDRP, tels les
Bahamas <.bs>, Chypre <.cy>, le Guatemala <.gt>, la Lettonie <.lv>, la
Namibie <.na> et quelques autres.

Afin de rendre cette procédure administrative obligatoire, ’ICANN I’a intégrée
dans les contrats d’enregistrement des noms de domaine. Toute personne
physique ou morale souhaitant enregistrer un nom dans les extensions susvisées
est tenue d’accepter ce mode de reglement des litiges, sans préjudice d’un
recours aux tribunaux.*’

Chacune des parties conserve en effet la possibilité¢ de porter ultérieurement le
litige devant une juridiction étatique.

Comme cela a été indiqué supra, depuis le 11 mai 2004, une procédure de type
UDRP vient d’étre adoptée pour le réglement des litiges en <.fr> et en <.re>,
appelée : « Procédure alternative de résolution de litiges du <.fr> et du <.re>
par décision technique ».

Examinons a présent l’originalit¢ de cette procédure UDRP au travers du
contenu de ses Principes Directeurs (§1), des organismes décisionnels mis en
place (§2) et de la procédure instaurée (§3).

§ 1. Le contenu des Principes Directeurs dits UDRP*

Les principes UDRP ¢énoncent les clauses et les conditions applicables a tout
litige entre des détenteurs de noms de domaine et des tiers titulaires de droits sur
des marques et notamment : les dires et la responsabilit¢ du demandeur a
I’enregistrement (A), la condamnation du cybersquatting (B) et les sanctions
prévues (C).

% http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html
¥ http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf
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A. Les dires et l1a responsabilisation du demandeur a I’enregistrement

Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte
relative a un nom de domaine.

L’article 2 des Principes UDRP prévoit que tout candidat a I’enregistrement
d’un nom de domaine, a son maintien en vigueur ou a son renouvellement doit
affirmer et garantir :

- [D'exactitude des déclarations faites dans son contrat d’enregistrement,

- qu’a sa connaissance, l’enregistrement de ce nom ne portera en aucune
maniere atteinte aux droits d 'une quelconque tierce partie,

- qu’il n’enregistre pas le nom de domaine a des fins illicites,

- qu’il n’utilise pas sciemment le nom en violation des lois ou réglements
pertinents.

Il incombe donc au candidat a I’enregistrement d’un nom de déterminer si sa
demande porte, de quelle que maniére que ce soit, atteinte aux droits d’autrui.

B. La condamnation du cybersquatting

La procédure UDRP, comme nous I’avons €énoncé¢ supra, a pour unique objectif
de condamner la pratique du cybersquatting et ses abus flagrants.

Ainsi, en vertu des articles 4a) et 4b) de I’UDRP, les cas d’ouverture de ce
mode de réglement sont les suivants:

- Le nom de domaine litigieux doit étre identique a une marque de produit
ou de service sur laquelle le requérant a des droits ou semblable au point
d’entrainer une confusion dans [’esprit du public,

- Le défendeur ne doit avoir aucun droit ni intérét légitime sur le nom de
domaine en cause. Le seul fait d’avoir enregistré un nom de domaine ne
saurait conférer un droit ou un intérét légitime sur celui-ci,

- Le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi par
le défendeur.

Le paragraphe 4b) des Principes UDRP cite quelques circonstances pouvant étre
considérées comme des preuves de I’enregistrement et de 1’utilisation de
mauvaise foi d’'un nom de domaine :

- le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de
le vendre, de le louer ou de le céder au requérant qui est le propriétaire
de la marque de produits ou de services ou a un concurrent de celui-ci a
titre onéreux ou pour un prix excédant le montant des frais que le
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détenteur du nom de domaine a déboursé en rapport direct avec ce nom
de domaine,

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empécher le propriétaire de
la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme
de nom de domaine et le détenteur du nom de domaine est coutumier
d’une telle pratique,

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber
les opérations commerciales d’'un concurrent ou

- en utilisant le nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a
sciemment tenté d’attirer, a des fins lucratives, les utilisateurs de
[’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en
créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce
qui concerne la source, le commanditaire, [’affiliation ou ['approbation
du site ou espace web du détenteur ou d’un produit ou d’un servie qui y
est proposé.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres cas peuvent établir I’enregistrement
et I’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.
La charge de la preuve incombe, comme il est coutume, au requérant.

C. Les sanctions prévues

L’annulation, le transfert de I’enregistrement du nom de domaine ou le rejet de
la plainte sont les seules sanctions prévues par les Principes UDRP.

Il n’a donc été prévu ni ’octroi de dommages et intéréts, ni la condamnation a
rembourser les frais d’instance ni encore la possibilit¢ d’ordonner des mesures
conservatoires.

Les unités d’enregistrement agréées qui se sont engagées a appliquer les
principes directeurs doivent exécuter la sentence rendue par I’Institution de
Reglement dans les dix jours.

Les Principes UDRP énoncent que 1’une ou l’autre des parties reste libre de
porter le litige devant I’instance judiciaire compétente dans les dix jours de la
réception de la décision, interrompant ainsi la mise en ceuvre de la sentence
administrative.

La gestion quotidienne des Principes UDRP est assurée par des Regles
d’Application. Chaque Institution de Réglement s’est également dotée de Regles
Supplémentaires d’Application de la procédure, relatives aux questions
accessoires comme les redevances a acquitter ou les formulaires a remplir en
ligne.
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Les reglements des procédures UDRP sont continuellement adaptés a
I’évolution du contenu de la propriété intellectuelle et aux progres réalisés dans
le reglement de ces conflits particuliers

Chaque litige peut étre également tranché par ’application des regles propres a
un Etat ou selon les principes généraux du Droit.

§2. Les Institutions de Réglement agréées par ’ICANN *

Toute personne qui estime qu’un enregistrement a €té¢ effectué¢ en violation de
ses droits sur une marque peut librement choisir I’'une des Institutions de
Reglement agréées par 'ICANN, et agir devant cette institution pour obtenir le
transfert du nom de domaine a son profit.

Cing entités ont successivement recu I’aval de 'ICANN pour régler les conflits
relatifs a I’attribution d’un nom de domaine.*®

A. Le centre d’arbitrage et de médiation de ’OMPI

L’OMPI, organisation intergouvernementale dépendant de ’ONU et a laquelle
ont adhéré 180 états®’, est située & Genéve et a pour mission de promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle dans le monde, soit :

- deévelopper le droit (notamment sur Internet)

- optimiser les systemes mondiaux d’enregistrement de titres de propriété
intellectuelle

- assister les pays qui le souhaitent dans leurs démarches en la matiere.

L’OMPI est la premiere Institution de Reglement a avoir été agréée par
I’ICANN le 29 Novembre 1999.

Son Centre d’Arbitrage et de Médiation, créé en 1994 pour régler de maniere
extrajudiciaire des litiges commerciaux internationaux en maticre de propriété
intellectuelle entre particuliers ou entreprises privees, est devenu aujourd’hui la
principale Institution de Reglement des conflits selon les Principes UDRP et
traite environ 60% des litiges.

En 200?;3,8 il a regu un total de 1100 dossiers, soit une moyenne de trois plaintes
par jour .

% Gazette du Palais Dimanche 16 au mardi 18 Avril 2000 Doctrine page 25 « Le déroulement d’une procédure
administrative selon la politique uniforme de '’ICANN »

8 http://www icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm

87 http://www .wipo.int/about-wipo/fr/members_states.html

% http://www.domaines.info/imprimer_article.php?art_id=282
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Depuis 1999 et jusqu’en 2003, le Centre d’ Arbitrage et de Médiation de I’OMPI
a traité environ 6000 litiges relatifs a 10.000 noms de domaine, en majorité avec
I’extension <.com>.

La premicre affaire dans le cadre des procédures UDRP lui a ét€¢ soumise des le
2 Décembre 1999 par la World Wrestling Federation Entertainment (une
fédération de catch). Celle-ci souhaitait obtenir a son profit le transfert du nom
<WorldWrestlingFederation.com> détenu par un particulier qui lui en proposait
la revente.

Ce premier litige a été tranché le 14 Janvier 2000® au profit de la Fédération de
catch.

B. The National Arbitration Forum (NAF)

Cette institution a été agréée a son tour le 23 Décembre 1999 par 'ICANN.

Elle est basée a Minneapolis, aux Etats-Unis, et est avec la précédente la plus
importante Institution de résolutions des conflits de noms de domaine
puisqu’elle draine environ 31% des litiges.

Elle résout les conflits de noms de domaine selon les Principes UDRP mais
propose ¢galement de nombreuses solutions pour les nouvelles extensions telles
<.biz>, <.info>, <name> et <.US>."

C’est le NAF qui a rendu la deuxiéme décision selon les principes UDRP dans
une affaire soumise le 11 Janvier 2000.

America Online (AOL) revendiquait le transfert a son profit du nom de domaine
<icgsms.com> enregistré par une soci¢té francaise.

La sociét¢ AOL étant titulaire de cette marque notoire, et la société francaise,
ayant enregistré ce nom de domaine de mauvaise foi, le NAF a le 10 février
2000 ordonné le transfert du nom de domaine litigieux a AOL.

C. eResolution

eResolution, organisme québécois accrédité par 'ICANN le 1 Janvier 2000, a
offert ses services’ jusqu’au 14 Décembre 2001. A cette date il a cessé sa
collaboration pour des raisons économiques et s’est consacré au développement
de logiciels.

eResolution a justifi¢ la cessation de ses activités par le manque de clients,
ceux-ci préférant s’adresser aux autres Institutions agréées par 'ICANN.”

% http :/www.wipo.int/pressroom/en/releases/2000/p204.htm
%% http://www .arbforum.com/domains/

! http://www juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm

%2 Le Monde Informatique 7 décembre 2001
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eResolution ne traitait en effet que 7% des affaires.
D. CPR Institute: the Institute for Dispute Resolution.
Le 22 Mai 2000, cette quatrieme Institution a été agréeée par PICANN.

Basée & New York™, elle est comme les autres Institutions de résolution des
conflits appelée a trancher des litiges dans le monde entier. Il en est ainsi du
dossier portant la référence CPR 0207 et qui opposait un demandeur grec de
Mykonos & un défendeur écossais.”

E. L’ADNDRC : The Asian Domain Name Dispute Resolution Center
(Centre asiatique de résolution de conflit des noms de domaine)

Dés le 3 Décembre 2001%°, PICANN a annoncé I’agrément d’un nouvel
organisme d’arbitrage, unique pour 1’Asie et qui applique les Principes UDRP
depuis le 28 février 2002.

L’ADNDRC est une entreprise commune au CIETAC (principal établissement
commercial d’arbitrage en Chine) et au HKIAC (Centre International
d’Arbitrage de Hong Kong).

La CIETAC est actuellement I’institution unique de résolution de conflits de
noms de domaine pour 1’extension <.cn> (Chine) tout comme 1’est depuis 2001
I’HKIAC pour I’extension <.hk> (Hong Kong).

L’ADNDRC possede deux bureaux au choix du plaignant, I’'un a Pékin 1’autre
a Hong Kong, et a commencé a arbitrer le 28 Février 2002.

Stuart Lynn, I’ancien Président de ’'ICANN, avait alors déclaré au sujet de cette
opération : « Cet organisme rendra les résolutions de conflit plus faciles pour
les personnes et les institutions des pays asiatiques. La rapide expansion
d’Internet en Asie a rendu nécessaire la création d'un tel organisme
régionalement accessible ».

Quand le nom de domaine déposé¢ est un idéogramme, le recours a cet
organisme est bien entendu recommandé.

§ 3. Les différentes étapes de la procédure UDRP

Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de ’'OMPI’® servira d’exemple pour
exposer le fonctionnement des Institutions agréées par 'ICANN : il est en effet
geéographiquement le plus proche et il traite le plus grand nombre des litiges
selon les principes UDRP.

% http://www .cpradr.org/speclpan_domainname.htm

% http//www.cpradr.org/[CANNDecisionCPR0207-020402.htm

% http://www icann.org/announcements/announcements-03dec01.htm
% http://arbiter.wipo.int/arbitration/index-fr.html
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La procédure suivie est la méme pour toutes les Institutions de reéglement, a
quelques petites variantes pres.

Il faut énoncer les principes généraux de cette procédure (A) avant d’en détailler
chaque étape (B).

A. Les principes généraux de la procédure UDRP

La procédure UDRP soumet le litige a un arbitre ou a une Commission
administrative, appelée aussi panel selon le vocable anglais.

La sentence rendue s’imposera aux différentes parties qui auront au préalable
choisi : le droit applicable au litige, I’Institution de Reglement, la langue de
I’arbitrage et le nombre d’experts qui composent le panel (de un a trois) et qui
sont choisis sur la liste éditée par chaque Institution de Reglement.

Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de ’OMPI détient une liste de 367
médiateurs et arbitres de 50 pays, spécialistes dans tous les domaines de la
propriété intellectuelle””.

Cette liste est consultable en ligne. Les curriculum vitae des différents experts
permettent aux parties de choisir les arbitres qui leur conviennent.

A défaut pour les parties de déterminer ces précédents éléments, le Centre
décidera lui-méme des modalités de réglement du litige.

La durée maximale d’une procédure administrative est, sauf prolongation
¢manant du panel de décideurs, de cinquante cinq jours.

B. Les différents stades de la procédure *®
Les étapes de la procédure sont ¢galement déterminées par les Principes UDRP.
1°)Le dépot de la plainte

La plainte, conforme a un modele type fourni par chaque Institution de
Reglement, ne doit pas dépasser 10 pages ou 3000 mots. Elle doit étre adressée
a I’Institution de Reéglement par courrier papier et ¢lectronique et rédigée dans
la langue du contrat d’enregistrement.

La procédure €tant contradictoire, une copie de la plainte est communiquée par
le requérant a I’unité d’enregistrement et au déposant du nom de domaine.

°7 http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists-fr.html
* Pour le détail d’une procédure UDRP se rapporter a Propriété Industrielle Mars 2003 « Le point sur la
répression du celebrity squatting par 'ICANN » Odile Garlin-Ferrard
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L’Institution de Reglement doit accuser réception de cette plainte et demander
aux unités d’enregistrement des renseignements détaillés sur le nom de domaine
mis en cause.

Des le debut officiel de la procédure, une fois la vérification de la plainte et le
paiement effectue€s, le nom de domaine est bloqué jusqu’a la sentence.

2°)La réponse du défendeur

Elle doit également étre rédigée par courrier et e-mail selon un modele type, et
dans les vingt jours suivant la notification de la plainte.

Le deéfendeur présente alors ses arguments de défense c’est a dire cherche a
démontrer, selon ’article 4a)i1) des Principes UDRP :

- qu’il use de ce nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de
services faite de bonne foi,

- qu’il est connu sous ce nom,

- qu’il fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom sans
intention de détourner les consommateurs a des fins lucratives ni de
porter atteinte a la renommeée de la marque.

3°)La constitution du panel ou de la commission consultative

C’est I’'Institution de Reglement qui installe le panel dans un délai de cinq a
quinze jours, le nombre d’experts ayant été précédemment déterminé par le
demandeur.

4°)La decision du panel

Le panel doit communiquer sa décision, appelée aussi sentence, dans les
quatorze jours a compter de sa nomination.

Comme nous 1’avons dit, la procédure UDRP, ne permet de prononcer que le
transfert du nom de domaine au profit du requérant, la radiation de ce nom, ou
encore le rejet de la plainte.

En pratique, et au vu des décisions rendues, il apparait que le panel ou bien
transfére le nom de domaine au plaignant ou bien refuse ce transfert.”’et' .

Il est vrai qu’une radiation ne reglerait le probleme que pour I’immédiat, le nom
retombant alors dans le domaine public, a la merci du principe du « premier
arrivé, premier servi ».

% http://www .cpradr.org/
1% http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/
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La sentence est notifiée aux parties et aux unités d’enregistrement dans un délai
de trois jours, donc dans les dix sept jours a compter de la constitution du panel.

5°)L’exécution de la décision

L’unité d’enregistrement du nom de domaine doit exécuter la sentence rendue
dans un délai de dix jours a compter de la notification de la décision.

Si durant ce délai I’une des parties a saisi un tribunal de I’ordre judiciaire, elle
doit, dans [I’attente de la prochaine décision, le signaler a 1’unité
d’enregistrement, pour éviter ’annulation ou le transfert du nom.

Le tribunal compétent est soit celui du lieu du siege de I’unité d’enregistrement
du nom de domaine litigieux, soit celui du domicile ou de la résidence du
titulaire du nom de domaine.

Le nom continue a étre bloqué durant cette procédure judiciaire et 1’unité
d’enregistrement doit attendre le jugement pour prendre quelque mesure que ce
soit.

Comme la Cour Fédérale du District Nord de I’Illinois I’avait déja fait le 3 Mai
2000, la Cour d’Appel Fédérale des Etats Unis a jugé le 1% décembre 2001
qu’un tribunal peut, en appliquant 1’Anti-cybersquatting Consumer Protection
Act (ACPA), contredire une décision du centre d’arbitrage de I’OMPI prise en
application de "'UDRP.'"'

6°) La publication de la décision

L’existence d’un litige ainsi que la décision intégrale rendue par le panel sont
publiées sur les sites Internet des Institutions de Réglement.

Pour le cas ou une exécution judiciaire serait ensuite nécessaire, la Convention
de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et [’exécution des
sentences arbitrales étrangeres (a laquelle 134 Etats sont parties) entre alors en
application.'*

7°) Le cotit de la procédure

Le paiement des frais de procédure s’effectue au moment ou la plainte est
déposée et s’éléve entre 1500 et 5000 dollars US'®, selon le nombre de noms de
domaine revendiqués. A cette somme il faut rajouter les honoraires du conseil
¢ventuel.

%" Edition du Juris-classeur Communication-commerce électronique Avril 2002 page point 61 cybersquatting

' http://arbiter.wipo.int/arbitration/ny-convention/parties-fr.html
1% http:/arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html
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Section 2. Le bilan des procédures UDRP

L’¢tude de cette procédure originale et spécialement adaptée a 1’Internet
démontre qu’elle permet de régler les litiges en ligne plus simplement, plus
rapidement, et d’une maniere plus souple et moins formelle que lors des
procédures menées dans le cadre d’une action judiciaire.

Nous avons vu que la procédure UDRP repose sur des experts hautement
qualifiés, garants d’une impartialité et d’une crédibilité incontestables.

Méme si cette procédure ne permet pas d’entendre prononcer des interdictions
sous astreinte ou des condamnations a des dommages et intéréts, ni d’interjeter
un appel de la décision rendue par le panel d’experts, il n’en demeure pas moins
qu’en 2003 1100 plaintes ont €té déposées. Environ 66% des décisions rendues
ont été favorables au plaignant'®* en ordonnant le transfert du nom de domaine
contesté au requérant.

Convaincus du succes de cette procédure, le Parlement et le Conseil européens
ont adopté, le 22 avril 2002, un réglement prévoyant la mise en oeuvre d’une
politique de reglement extrajudiciaire des différends relatifs a la nouvelle

. 105
extension <.eu> .

De son co6té, ’OMPI a entamé le 3 septembre 2001 un nouveau processus de
révision sur la reconnaissance des droits et I’utilisation des noms sur I’Internet,
et elle ¢tudie le probleme de la protection des désignations autres que les
marques, telles les indications géographiques, les noms commerciaux ou les
noms pharmaceutiques.

Au travers des décisions rendues par les différentes Institutions de Reglement
des conflits selon les principes UDRP, nous allons étudier les grandes tendances
de la jurisprudence.

Les Institutions de Reglement appliquant la procédure UDRP reconnaissent
largement les marques de commerce ou de service (§1); elles apprécient in
concreto les droits et I’intérét du défendeur, aprés avoir cependant hésité sur le
point de savoir a qui incombe la charge de cette preuve (§2); enfin elles
administrent strictement la preuve de la mauvaise foi du défendeur (§3).

1% Le Journal du Net 11 Avril 2002 « Noms de domaine et propriété intellectuelle : a quoi sert "OMPI ? »

195 Articles 1, 4 et 5 du réglement n°733/2002 du 22 avril 2002
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§ 1. La reconnaissance extensive des marques

L’article 4 des Principes UDRP requiert que le demandeur a I’action détienne
une marque de commerce ou de service, ce qui laisse supposer un
enregistrement préalable de la marque.

Il est intéressant d’examiner comment les Institutions de Reglement adaptent
certains principes du droit francgais sur les marques a la procédure UDRP,
notamment ceux qui concernent les modalités d’enregistrement d’une marque et
le principe de spécialité. (A) Par ailleurs, nous constaterons que la jurisprudence
1ssue des principes UDRP applique certains concepts du common law selon
lequel le droit sur la marque peut naitre d’un simple usage (B).

A. Sur quelques principes du droit francais adaptés a la procédure UDRP
1°)Rejet des principes de territorialité et de spécialité

Dans la mesure ou les noms de domaine en cause sont génériques et de premier
niveau, il serait logique que la marque usurpée ait €té préalablement enregistrée
dans plusieurs pays pour que son titulaire légitime se voit attribuer le nom de
domaine correspondant.

Or les Institutions de Reglement n’examinent ni la question de 1’étendue des
zones couvertes par 1’enregistrement ("UDRP n’imposant pas de dépdts dans
plusieurs pays) ni les classes pour lesquelles a été effectué 1’enregistrement de la
marque. Le principe de spécialit€ pose par les articles L711-1 et L713-1 du Code
de la propriété intellectuelle ne s’applique donc pas ici.

Une décision du NAF a énoncé que le fait de savoir pour quels produits ou
services la marque avait été enregistrée était « dépourvue de pertinence ».'*°
Ainsi, tout dépot de marque, méme multilingue et hors de I’alphabet latin peut
servir de fondement a une action quels que soient I’étendue géographique et les
produits ou services couverts.

Ces principes ont ¢té appliqués notamment dans une décision mettant en cause
un nom de domaine et une marque composés d’idéogrammes japonais.'’’

Le principe de spécialité a toutefois €té respecté dans une affaire franco-
francaise, relative a la marque Merinos. La décision mérite d’€tre signalée car
elle démontre que lorsque les deux parties sont de méme nationalité, le panel

19 http://eon.law.harvard.edu/udrp/response2.html (décision NAF)
" http ://www.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-1791.html(décision rendue par 1I’OMPI)
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peut appliquer les Principes UDRP selon le droit des marques de leur pays
commun.

Le requérant disposait a titre de marque du signe « Merinos » alors que le
défendeur avait enregistré le nom de domaine <merinos.com>.

Le panel, constatant que les produits désignés par la marque du requérant €taient
des articles de literie et non des services de communication de la classe 38 alors
que ceux du défendeur €taient des vétements et des accessoires en laine, a selon
le principe de spécialité des marques tranché¢ en faveur du défendeur, énongant:

- qu’il n’est pas établi que 'usage du terme Meérinos comme nom de
domaine d’un site de promotion de vétements en laine « indique un lien
entre ces produits et services et le titulaire de la marque enregistrée, ni
que cet usage risque de nuire aux intéréts du titulaire de la marque
enregistrée »,

- quil n’est pas démontré que les actes accomplis par le défendeur
soient « de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou que
cet emploi de la marque constitue une exploitation injustifiée de cette
derniere ».

Le panel a donc estimé que le défendeur, dont la mauvaise foi n’était pas établie,
pouvait légitimement enregistrer ce terme de «... merinos, désignant l’espece la
plus connue des especes ovines pour la qualité de sa laine... terme qui donc est
passablement descriptif pour des articles vestimentaires en laine... ».

Cette décision est certainement marginale pour ce qui concerne 1’application du
principe de spécialité, et due aux caractéristiques francaises du litige.

Quand ils reconnaissent un droit sur la marque, les experts concluent (comme
dans les affaires Trump'®) a I’identité du nom de domaine et de la marque sans
tenir compte ni de ’addition éventuelle de termes faiblement distinctifs ni des
geneériques différents ni méme des produits ou services envisages.

2°)Sur le caractere descriptif ou non d’une marque usurpée

Si ’on se réfere a la décision Merinos, un nom de domaine générique aurait
d’apres les principes UDRP des chances de I’emporter sur une marque.

1% NAF 23 janvier 2002- http://www.arbforum.com/domains/decisions/102803 .htm
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Ainsi, France Télécom, titulaire de la marque Pages jaunes reprochait a une
société ameéricaine d’avoir déposé les noms de domaine <Pagesjaunes.com> et
<Pagesjaunes.net>.

Le panel du Centre d’Arbitrage et de Médiation de I’OMPI a refusé le transfert
des noms de domaine a France Té¢lécom au motif qu’il allait de P’intérét du
public que les termes « Pages jaunes » restent dans le domaine public, car trop
génériques et utiles aux internautes'*".

Le panel s’est donc, une fois de plus, prononcé sur la validité d’une marque
francaise.

Dans une décision du 21 novembre 2003'"’, le centre d’arbitrage et de médiation
de I’OMPI a refusé¢ de transférer au requérant le nom de domaine
<madame.com>, rappelant qu’il « n’est pas de la compétence de la Commission
Administrative de statuer sur la validité ou la non validité d’une marque ».

Il a cependant considéré qu’un « signe qui serait purement générique, utilisable
par tous, et qui désignerait une caracteéristique essentielle du produit désigné
sans la moindre attractivité, ne saurait étre approprié par quiconque ». Tel est
le cas de la formule nominale <madame.com>.

Le panel, dans cette affaire,a toutefois visé deux hypotheses dans lesquelles un
signe, bien que générique, pourrait faire 1’objet d’une appropriation :

- lorsque le terme générique est utilis€ pour désigner une activité ou un
produit pour lequel il n’est pas usuel de ’employer,

- lorsque le signe a acquis une renommee suffisante aupres du public, pour
que celui-ci identifie nettement la chose ou le service spécifique proposé,
par sa simple évocation.

En I’espece, ces deux conditions n’€taient pas réunies.

En outre, en présence d’une marque geénérique, le panel refuse de retenir la
mauvaise foi du titulaire de 1’enregistrement du nom de domaine, comme. ce fut
le cas dans une affaire ou un demandeur voulait faire valoir ses droits sur la
marque Tombola.org'"’, jugée trop descriptive.

Il faut noter que le Centre d’Arbitrage et de Médiation de I’OMPI présume

qu’une marque est distinctive des lors qu’elle a fait ’objet d’un dépdt, celui-ci

établissant la validité de la marque' .

1% Centre d’ Arbitrage et de médiation de ’OMPI 21 Aot 2000 France Telecom/ Les Pages jaunes francophones
Aff D2000-0489 Editions du juris-classeur Communication-Commerce Electronique Octobre 2000 p 24

"9 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2003/d2003-0636 html

" http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0422 . htm(eresolution)

"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0201 html
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B. Sur la protection du simple usage d’une marque ou application des
procédures UDRP au celebrity squatting

Pour mémoire, dans le droit frangais, une marque ne devient protégeable
qu’apres son enregistrement aupres de I’INPI.

Selon la jurisprudence issue des Principes UDRP, le droit sur la marque nait par
le simple usage d’un nom, en dehors de tout dépdt, conformément au concept du
Common Law du trademark anglo-saxon selon lequel le nom d’une personne
célebre peut étre assimilé a une marque non déposée.

De nombreux litiges concernant ce qu’on appelle le Celebrity Squatting sont
actuellement en cours d’instruction devant les Institutions de Reglement, bien
que I’OMPI, dans son rapport du 3 Septembre 2001 sur le deuxieme processus
de consultation sur les noms de domaine, a recommand¢ aux Institutions de ne

pas instruire ce type d’affaires'"”.

Pour se déclarer compétentes, les Institutions de Reglement ont recours a
I’article 15a) des Principes UDRP qui énonce : « La Commission statue sur la
plainte...conformément aux Principes Directeurs...et a tous principes ou regles
de droit qu’elle juge applicables. »

La Commission apprécie donc souverainement le caractére international de la
notoriété du plaignant, I’intérét illégitime et la mauvaise foi du déposant.

Ainsi, toute personne, victime d’un enregistrement de nom de domaine en
violation de ses droits sur une marque, peut, pour en obtenir le transfert a son
profit, soit saisir une juridiction nationale compétente, soit depuis le 1%
décembre 1999, recourir a cette procédure originale mise en place par 'ICANN.

Quelques exemples illustreront le raisonnement des commissions de reglement
dans de tels conflits qui consideérent que les droits sur la marque de produits ou
de service peuvent résulter de la notoriété.
1°) Le nom célebre peut étre assimilé a une marque non déposée.

Le cas Jeannette Winterson
L’écrivain britannique Jeannette Winterson souhaitait obtenir a son profit le

transfert des noms <jeannettewinterson.com>, <jeannettewinterson.net> et
<jeannettewinterson.org>.

' Rapport concernant le deuxiéme processus de consultations de I’OMPI sur les noms de domaine p94

(http://wipo.2.wipo.int)
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La commission, apres avoir reconnu la réputation internationale de la plaignante,
au travers de ses livres et scénarios publiés en 18 langues dans plus de cent vingt
pays et salués par les critiques du monde entier,et conformément aux principes
du Common Law, a jugé le 22 Mai 2000 que l'article 4a) des Principes UDRP
exige I’existence d’une marque de produit ou de service sur lequel le requérant a
des droits, sans préciser toutefois de quelle maniere il doit les avoir acquis, et
non un enregistrement expres de la marque de commerce du demandeur.

Le nom de domaine a donc été transféré a I’écrivain.'"*

5 115 P \
La romanciere Margaret Drabble "~ a connu le méme succes.

De méme, le 25 novembre 2002''°, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de
I’OMPI a ordonn¢ le transfert du nom de domaine <michaelcrichton.com> au
requérant, le Docteur Michael Crichton, auteur notamment de « Jurassic Park »
et directeur de nombreuses publications.

Préalablement, la Commission avait dressé la liste des ceuvres publi€es par le
Docteur Crichton et des émissions de télévision auxquelles il avait participé
pour conclure a la notoriété de ce dernier dont le nom était devenu une marque
notoire (« a famous common law trademark »).

Le cas Julia Roberts

Une décision trés médiatique (puisque concernant une actrice mondialement
connue) a €galement €té rendue pour le nom de domaine <juliaroberts.com>.

La commission a statué¢ dans le méme sens que précédemment et énoncé, vu la
notoriété de cette artiste, qu’il fallait considérer son nom comme une marque de
commerce au sens de la loi américaine.

J s N g . s 1z . 11
La demanderesse ayant réussi a établir les trois éléments de ’article 4a)'"’, le
. e Far oy 118
nom de domaine <juliaroberts.com> a été transféré a son profit.

Le cas Vincent Lecavalier

Dans la décision relative aux noms de domaine <vincentlecavalier.com>,
<vincentlecavalier.net> et <vincentlecavalier.org>, il était question d’un cé¢lecbre
joueur de hockey québécois.

Le panel a reconnu le principe de marque de commerce de droit commun sans
faire référence a un quelconque droit national :

" http:// www.icann.org/udrp/udrp.htm (décision rendue par eResolution)

'3 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2001/d2001-0209.html

"% http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-08 16 html

"7 ¢f supra Chapitre 2-section 1-§1-B

"8 http ://www.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-0210.html(décison rendue par I’OMPI)
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« Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le
droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine.
Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité
d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de
leur patrimoine. En ['espece, Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété
internationale qui ['autorise a exploiter de maniere commerciale et
patrimoniale son  patronyme. L'absence d'enregistrement du nom
patronymique en tant que marque ne fait pas obstacle a la reconnaissance des
droits que le demandeur a sur son nom en tant que denomination commerciale
susceptible d'étre enregistrée en tant que marque. »'

Jaap Stam, célébre footballeur'*” a obtenu gain de cause de la méme maniére.
Le cas Isabelle Adjani

Le panel a relaté dans cette affaire toute la filmographie de 1’actrice pour
admettre qu’elle avait acquis une notoriété internationale et la faveur de la
critique et s’est fondé sur la loi suisse (dont la requérante dépendait de par sa
résidence) pour lui reconnaitre un droit de marque sur son nom.''

La pop star Robbie Williams'**, la chanteuse Patricia Kaas'*’et'**, ont di
engager une telle procédure avant d’obtenir le transfert du nom de domaine
litigieux a leur profit.

Kellie Martin, actrice de télévision et de cinéma a également obtenu gain de

CElU,Se.125

D’autres, cependant ont échoué.
Le cas Sting

Le chanteur britannique Sting'*® n’a pu en revanche établir I’utilisation
frauduleuse de son pseudonyme comme nom de domaine.

La mauvaise foi et le défaut d’intérét 1égitime du détenteur du nom de domaine
contesté n’ont pu en effet étre démontrés car sting signifie en anglais pigiire.

"9 http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm (eresolution)

"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-106 1 .html

"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-0867 html

"2 http ://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0588.html

12 Propri¢té Industrielle Mars 2003 « Le point sue la répression du celebrity squatting par 'ICANN » Odile
Garlin-Ferrard

"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0733 html

25 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2003/d2003-0043 html

126 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-0596 html
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Le cas Amy Miller

L’actrice et mannequin américaine Amy Miller, qui n’avait pas déposé son nom
a titre de marque, n’a pu récupérer a son profit le nom de domaine homonyme.
Le panel a en effet estimé qu’elle n’avait pas apporté de preuves suffisantes
quant a sa notoriété internationale.'*’

De méme, en 2004, Anna Nicole Smith, s’est également vue refuser le transfert
du nom de domaine comprenant ce nom qu’elle utilise a titre professionnel, ce,
pour n’avoir pas suffisamment établi le « degré de notoriété et de célébrité
requis en vue d’obtenir le droit exclusif sur ce nom a titre de marque de
Common law »'*.

Le cas des familles royales

Le cas des membres des familles royales a été examiné par le NAF au travers
des noms <princessdiana.com> et <princessdi.com> revendiqués par CMG
Worlwide, Inc, seule entité officiellement autorisée par la succession de la
Princesse, tuée dans un accident de voiture en 1997, a gérer les fonds regus en
sa mér{lz(gire et a les réinvestir dans les ceuvres qu’elle avait fondées de son
vivant.

La Commission a estimé que la Princesse avait acquis, avant sa mort, selon les
principes du Common Law, des droits de marque sur son nom et que les
marques Princess Diana et Princess di, appartenaient aujourd’hui a CMG
Worlwide.

Le cas des personnages de fiction

Tel fut le cas d’Harry Potter, incontestablement célebre, dont les noms de
domaine déclinés sous toutes les formes possibles, ont été¢ transférés le 13
décembre 2000 a la Time Warner Entertainment Company'>’, cessionnaire des
droits de copyright et de marque sur les livres de la série.

Hélene Fielding, créatrice de Bridget Jomes, enregistrée comme marque en
Angleterre et dont le fameux journal a ét¢ adapté au cinéma, a obtenu le 25
septembre 2000, le transfert du nom de domaine homonyme a son profit,

"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2001/d2001-1071 html
28 http://arb-forum.com/domains/decisions/220007.htm

12 http://www.arbitration-forum.com/domains/decisions/9564 1 .htm

10 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000- 1254 html
1 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/200/d2000-1000.html
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apres que la Commission eut constaté que la marque avait été exploitée
commercialement en librairie.

2°) Le nom doit étre commercialement exploité

Les Commissions exigent depuis la publication du Rapport sur le deuxieme
processus de consultations de [’'OMPI que le nom célebre soit commercialement
exploité par son proprictaire légitime.

Le probleme se pose alors pour les hommes d’affaires ou les notoriétés du
monde politique.

Steven Rattner, homme d’affaires, ayant établi sa notoriété, s’est vu reconnaitre
le 3 juillet 2000, en vertu de la Common Law, une marque en rapport avec les
services de placements bancaires et les conseils qu’il dispensait aux
entreprises.' >

En revanche, le 11 juin 2001, la Commission a refusé a Leonard Asper, homme
d’affaires canadien, président d’une grande entreprise familiale de presse,
d’assimiler son nom a une marque de commerce ou de service car il n’avait pu
établir son exploitation commerciale.'”

Dans le monde politique, Anne MacLellan, Ministre de la Justice du Canada et
Membre du Parlement, a réussi a obtenir le 25 septembre 2000"* la
reconnaissance de droits de marque de Common Law sur son nom pour
I’utiliser a des fins de communication et non pas commerciales.

La Commission a clairement mis en pratique le principe du second rapport de
I’OMPI selon lequel les personnalités qui ont acquis la célébrité et le respect
mais n’ont pas exploit¢ commercialement leur nom, ne peuvent avoir recours a
la procédure UDRP pour le protéger d’enregistrements parasitaires.

Kathleen Kennedy Townsend, Lieutenant Gouverneur du Maryland, candidate
au poste de Gouverneur et membre de la dynastie Kennedy par son pere, Robert
et ses oncles John et Edward, a eu moins de chance qu’Anne MacLellan puisque
la Commission lui a refusé par deux fois les 11 avril et 31 juillet 2002'et", 1a
reconnaissance de droits de marque sur son nom.

12 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/200/d200-0402ml

133 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2001/d2001-0539.html
B http://www.disputes.org/eresolution/decisions/0303.htm

133 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0030.html
3¢ http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0451 html
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Dans la premicre affaire, la commission a distingué¢ le candidat politique,
porteur du nom et le comité de soutien, personne morale distincte qui collecte
des fonds pour la campagne du candidat.

Si le candidat ne peut obtenir gain de cause du fait de la non exploitation
commerciale de son nom, en revanche 1’organisation le peut, a condition d’avoir
des droits sur la marque et de I’exploiter commercialement.

En l’espece le requérant était Kathleen Kennedy Townsend et non le comité de
soutien.

La Commission a énoncé que si la plainte avait été¢ déposée au nom du comité,
le résultat aurait été différent et suggéré a la plaignante d’avoir plutot recours a
I’ Anti cyber squatting Act'’.

Apres cette premiere décision, Kathleen Kennedy Townsend a, par le biais de
son comité, Les Amis de Kathleen Kennedy Townsend, aussitot déposé une
nouvelle plainte pour obtenir le transfert des noms de domaine usant de son
nom.

La Commission a alors estimé que le comité n’avait pu établir I’acquisition de
droits sur la prétendue marque Kathleen Kennedy Townsend.

Ces décisions semblent soudain bien séveres d’autant plus que le nom de
domaine litigieux pointait sur un site dénigrant Kathleen Kennedy Townsend.
Elles ont toutefois été confirmées dans une affaire <Gloriafeldt.com>, dans
laquelle Gloria Feldt, Présidente d’une fédération de planning familial s’est vue
refuser le transfert du nom de domaine correspondant au motif qu’elle n’avait
pas offert de produits ou services commerciaux sous ce nom et ce, malgre le fait
qu’elle était bien connue pour ses prises de position dans son domaine

. . 138
d’intervention. .

Le nom d’une personne célebre n’ayant jamais fait 1’objet d’exploitation
commerciale ou celui du commun des mortels, dénué de tout caractere distinctif,
¢chappe a cette protection.

L’OMPI dans son deuxieme Rapport a déploré que les Principes Directeurs
solent pergus comme un « mécanisme qui privilégie a [’exces [’aspect matériel
de la contribution de telles personnes a la société » mais recommandé de
« n’apporter aux Principes Directeurs aucune modification visant a conférer
aux noms de personne une protection plus large que celle dont ils bénéficient
actuellement.»

Depuis la premiere décision rendue le 14 janvier 2000, cette procédure a
démontré sa parfaite adaptation a la résolution des conflits relatifs aux noms de
domaine de I’Internet. C’est pourquoi ’OMPI dans ce méme rapport a aussi
préconis¢ de modifier les Principes UDRP pour régler les litiges concernant des

137 Législation adoptée par les USA le 29 Novembre 1999 qui retient la responsabilité de celui qui, de mauvaise

foi et avec I’intention d’en tirer profit, vend ou utilise un nom de domaine similaire & une marque.
"% http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-1073 html
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noms de personnes ne constituant pas des marques de produit ou de service au
sens des Principes actuels.

Forte de cette recommandation, 'ICANN a adopté le 1% Aolt 2001 les
Elegibility Requirements Dispute Resolution Policy (ERDRP), nouveaux
Principes, applicables dans les procédures mettant en cause des noms de
domaine avec ’extension <.name> opérationnelle depuis le 15 janvier 2002 et
réservée aux particuliers pour leur permettre de se créer une identite numérique
mondiale propre"”’.

Il est toutefois encore trop tét pour juger cette procédure encore tres peu
utilisée.

§ 2. L’absence de droits et d’intéréts légitimes du défendeur
A. L’inversion quant a la charge de la preuve

L’article 4a) de I’'UDRP impute au demandeur la charge de la preuve de
I’absence de droits et d’intéréts légitimes du défendeur sur le nom de domaine.
Aprés avoir admis ce principe'*, le panel a cependant (notamment au travers
d’une affaire relative a une marque shopzone) peu a peu inversé la charge de
cette preuve négative, difficile a rapporter par le requérant.

C’est donc au défendeur qu’il appartient désormais d’établir un droit ou un
intérét légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans un litige impliquant le nom de domaine <talkabout.com> et opposant les
sociétés Motorola (titulaire de la marque) et NewGatelnternet, le panel a estimé
que le défendeur n’avait pas rapporte¢ la preuve d’un intérét légitime sur ce nom
ni celle de 1’autorisation de Motorola de faire usage de cette marque. Il a donc
estimé que le défendeur avait agi en violation des droits de Motorola, entrainant
une confusion dans I’esprit des consommateurs.

B. L’estimation de I’intérét légitime du défendeur

L’intérét légitime, qui doit €tre prouvé par le défendeur, ne saurait résulter de la
seule intention spéculative.

Dans une décision <libro.com>, le nom de domaine litigieux consistait en un
terme générique, signifiant « livre » en espagnol et en italien.

% http://www.gnr.com/corporate/downloads/edrprules.pdf
1 http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0122.htm(eresolution)
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Le panel a décidé que la seule intention de spéculer sur un nom de domaine
geénérique sans pouvoir démontrer d’autres intentions ne constitue pas un intérét
légitime."*'

Dans une décision rendue le 20 Juillet 2001 par le Centre d’Arbitrage et de
Meédiation de I’OMPI, les arbitres ont reconnu un droit légitime a Monsieur
Anand Ramnath Mani (en abrégé A.R.Mani) qui avait enregistré¢ le nom de
domaine « armani.com » et statué¢ défavorablement pour le couturier italien
Armani qui n’avait pas voulu racheter a Mr Mani son nom de domaine.

La commission a estimé que le fait d’enregistrer un nom de domaine constitue

de ses initiales et de son nom de famille est une pratique courante qui exclut
. . . . . 142

I’abus de droit, la mauvaise foi et le risque de confusion.

C’est donc in concreto que s’apprécie I’intérét légitime du défendeur.
Le panel se prononce au vu de 1’ensemble des ¢léments de preuve qui lui sont
soumis.

§ 3. L’administration de la preuve de la mauvaise foi du défendeur

La preuve de la mauvaise foi du défendeur doit étre administrée par le requérant
de maniere stricte, afin de ne sanctionner uniquement que les cas
d’enregistrements abusifs effectués dans 1’intention de nuire au titulaire de droits
sur une marque.

L’UDRP ¢énonce quatre criteres sur lesquels le requérant peut se fonder pour
démontrer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.

A. Le profit (article 4 b)i)

Lorsque le titulaire monnaie le nom de domaine au titulaire de la marque ou au
plus offrant, la mauvaise foi est alors présumée : c’est la condamnation du
cybersquatting.

Dans une affaire jugée le 20 novembre 2002, « Caroline Herrera Ltd », le
défendeur avait inséré I’offre suivante sur son site « Etes vous intéressé par mon
nom de domaine? Il cotite seulement 50 0008 US, contactez moi vite... »' *.

De méme, la chanteuse Lara Fabian'** s’était vue proposer la vente du nom de
domaine contenant son nom pour 3 600 $ US.

'*! http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-0186 html
"2 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2001-0537 html
'3 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-08 16 html
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Le fait pour un nom de pointer vers un site pornographique suffit a démontrer
qu’il a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, comme dans les affaires de
cybersquatting concernant Nicole Kidman, Lara Fabian, Patricia Kaas ou,
encore plus récente, celle de la comédienne américaine Victoria Rowell'®, car il
nuit aux demanderesses en ternissant leur réputation, tout en abusant
I’internaute.

B. Lorsqu’il est coutumier du fait (article 4b)ii)

C’est le cas de ’enregistrement du nom de domaine «... en vue d’empécher le
propriétaire de la marque de produits ou de service de reprendre sa marque
sous forme de nom de domaine et qu’il est coutumier du fait ».

Ainsi, Jeff Burglar, qui, dans une affaire <hewlettpackard.com>146 avait
enregistré plus de mille trois cents marques notoires dont soixante quinze noms
de célébrités parmi lesquels <celinedion.com> ou <brucespringsteen.com>'"’
peut étre considéré comme coutumier du fait'*®!

C. Lorsqu’il perturbe les opérations commerciales du concurrent

La commission examine en ce cas si le défendeur avait bien connaissance de la
marque du requérant au moment ou il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Ainsi, dans une affaire opposant deux parties commercialement rivales, il a éte
décidé que D’enregistrement par le défendeur d’un nom reprenant la marque de
service du demandeur ne pouvait avoir comme but que celui de perturber les
opérations commerciales du concurrent.

C s . . , i e e ey . 149
Le panel a considéré que la mauvaise foi du défendeur était ainsi établie.

La perturbation peut aussi €tre envisagée dans le but de créer un risque de
confusion dans I’esprit du public.

C’est le cas «d’avoir sciemment tenté d’attirer a des fins lucratives, les
utilisateurs de [’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui
appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du
requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, [’affiliation ou
["approbation de son site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est
Proposé ».

' http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2002/d2002-0062.html

'3 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2003/d2003-0712.html

16 http://www.arb-forum.com/domains/decisions/93564.htm(décision NAF)
"7 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000- 1532 html

¥ http://www.arb-forum.com/domains/decisions/93564.htm(décision NAF)
' http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0216.htm(eresolution)
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L’article 4a)i) exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire
au point de préter a confusion avec la marque de produits ou de services sur
laquelle le requérant a des droits.

Une décision récente a interprété de maniere tres large ce risque de confusion.
Le National Arbitration Forum (NAF) a en effet rendu le 1% Février 2002 une
sentence qui a tranché un litige plus atypique que les précédents et portant sur
les noms de domaine <aol-microsoft.com>, <microsoft-aol.com>, <aol-
sony.com> et <aol-msn.com>.

Le demandeur AOL est parvenu a €tablir la mauvaise foi du titulaire du nom de
domaine puis a démontrer que ces noms créaient bel et bien un risque de
confusion dans 1’esprit du public.”®

La particularité¢ de cette décision est que tous ces noms de domaine ont éte
attribués a AOL qui n’est pourtant titulaire pour chacun d’eux que d’une marque
sur les deux.""

Cet exemple illustre également les conflits entre noms de domaine, analogues a
ceux déja tranchés par les tribunaux nationaux.

D. La connaissance des droits antérieurs du requérant

Dans l’affaire Zebank, déja évoquée dans notre étude, la société Zebank avait
soumis au Centre d’Arbitrage et de Médiation de ’OMPI un conflit relatif aux
noms de domaine <zebanks.com>, <zeloans.net>, <zepret.com>, <zepret.net>,
<zeprets.com>, <zeprets.net> qui reprenaient les marques qu’elle avait
déposées.

Pour retenir la mauvaise foi lors de I’enregistrement et de 1’usage de ces
différents noms de domaine par le défendeur, le panel a retenu, outre I’intention
de les vendre au titulaire de ces marques, la connaissance par le défendeur des
droits antérieurs du requérant grace a la communication dans la presse de son
activité financiere et de la publication des enregistrements des marques en cause
au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

La société Zebank a pu ainsi obtenir le transfert des noms de domaine a son
profit alors qu’une action du méme type avait échoué¢ devant les juridictions

nationales'>?.

Notons également que 1’absence d’exploitation du site Internet peut ¢galement

R D L. . -153
étre constitutive de la mauvaise foi ™.

0 http://www.arbitration-forum.com/domains/decisions/102525 htm

I Dalloz 2002 Jurisprudence page 1549

12 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000/-1703.html
'33 http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-004.html
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Une société qui n’est plus inscrite au registre du commerce et des sociétés, suite
a une cessation de paiements, au moment de ’examen du dossier par le centre
d’arbitrage, peut-elle étre considérée comme étant de mauvaise foi ? Selon le
centre d’arbitrage bas¢ a Hong-Kong, il convient de se placer au moment de la
procédure pour se prononcer sur I’existence d’un droit ou d’un intérét légitime
du défendeur sur le nom de domaine litigieux. En 1’absence d’¢léments
probatoires et de la disparition de la société défenderesse, la mauvaise foi du
titulaire du nom ne peut étre caractérisée. Des lors, il convient de procéder, non
pas au transfert du nom au bénéfice du demandeur, mais de procéder a sa

radiation">*.

Cette procédure UDRP s’appuie donc sur des regles constituant un véritable
droit sui generis, spécifiquement adapté a I’Internet et fondé sur des principes
plus empiriques que juridiques, telles la bonne foi et la légitimité.

Cependant, contrairement a la jurisprudence des tribunaux nationaux et
notamment francais, la procédure UDRP est pragmatique et si elle permet un
reglement rapide et efficace des litiges entre noms de domaine et marques, elle
ne contribue que tres discretement a 1’élaboration de la nature et du régime
juridiques du nom de domaine puisqu’elle se contente le plus souvent
d’appliquer sans états d’ame les Principes établis par 'TCANN.

En outre, les principes directeurs n’ont pas vocation a trancher des conflits
d’intéréts, c’est-a-dire les litiges entre parties de bonne foi ayant toutes deux des
intéréts égaux sur le nom de domaine convoité. De tels cas de figure doivent
étre résolus par la voie judiciaire.

Nous suivrons donc avec attention le contenu des jugements ou arréts rendus en
cette maticre par les juridictions frangaises afin de voir s’affiner la notion
juridique du nom de domaine. Nous ne manquerons pas non plus de suivre en
ligne les décisions des Institutions de Reglements selon les principes UDRP : il
est probable que face a un tel succes, ’'ICANN, en pleine restructuration et aidée
de I’OMPI, ne manquera pas de peaufiner ce systeme afin de rendre le monde de
I’Internet plus attractif, plus fiable et plus sécurise.

> http://www.domaines.info/imprimer_chronique.php?chronique_id=11
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CONCLUSION
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Notre ¢tude a démontré que parmi les autres signes distinctifs de ’entreprise, le
nom de domaine possede une valeur économique importante et certaine pour la
marque qu’il décline.

Sa rareté en a fait une monnaie d’échange, une valeur lucrative de I’Internet. On

en veut pour preuve le prix de vente du nom <business.com> : 7,5 millions de
155

dollars US.

Quand ils reprennent les marques antérieurement enregistrées, les noms de
domaine constituent donc pour I’entreprise une carte de visite virtuelle mondiale
ou encore, selon un auteur « une marque mondiale de fait”®» accessible par
tous les internautes et dans le monde entier.

C’est ce qu’ont d’ailleurs tres vite compris, nous 1’avons vu, les cybersquatteurs,
se ruant sur les marques plus ou moins connues pour tenter de les revendre plus
tard a leurs propriétaires.

Dans notre société¢ d’échanges et de marketing, les noms de domaine ont sans
aucun doute vocation a circuler sur les marchés.

Dans une affaire <Legalis.net>, le tribunal de Nanterre n’a t-il pas énoncé lui
méme qu’ «un nom de domaine est un signe qui peut étre cédé ou
concédé”™ » ?

Souvenons-nous également de I’arrét <Lavie.com> du 18 octobre 2000 ™" qui a
apporté¢ une large contribution a 1’¢laboration du statut juridique du nom de
domaine en énongant, outre les conditions de sa protection : « Le nom de
domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour ’entreprise
qui en est propriétaire... »

Aujourd’hui, le droit reconnait donc implicitement au nom de domaine une

certaine commercialite.

158

Sans vouloir, comme le font certains auteurs, reconnaitre a son titulaire un
véritable droit de propriété sur le nom de domaine, il est légitime pour
poursuivre le parallele avec la marque qui peut faire I’objet de différents
contrats, de penser qu’outre les transactions amiables ou les contrats
d’enregistrement conclus entre les titulaires de noms et les unités

'35 Galloux et Haas : « les noms de domaine dans la pratique contractuelle » in Editions du Juris-Classeur
Communication-commerce €lectronique Janvier 2000 p 11

13¢ Cedric Manara : « Le nom de domaine peut-il étre considéré comme ¢ une marque mondiale de fait* ? in
Petites Affiches 24 Avril 2001 n°81 page 10

"7 TGI Nanterre 20 mars 2000 in Dalloz 2000 AJ page 287 observations Manara

138 Cour d’Appel Paris 18 Octobre 2000 Dalloz 2001 Jurisprudence commentaires page 1379 note Grégoire
Loiseau « Protection et propriété des noms de domaine » et JCP Entreprises N°1 3 janvier 2002 Chronique page
27
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d’enregistrement, le nom de domaine est susceptible d’étre lui aussi I’objet de
conventions juridiques.

Les accords de délimitation ou de coexistence de marques sont des conventions
aux termes desquelles plusieurs titulaires de marques identiques ou similaires,
couvrant des produits eux mémes identiques ou similaires, conviennent de
délimiter sur le marché les champs d’application de leurs droits.

Méme si le CPI les ignore, la jurisprudence les valide car ils permettent d’éviter
ou de mettre fin a un litige.

Le plus souvent ces accords prévoient les domaines d’exploitation, les circuits
de distribution et les modalités d’usage pour chaque marque.

Les accords de coexistence, appelés aussi accords de non opposition ou de
délimitation de noms de domaine peuvent aussi exister puisque le rapport de
I’OMPI"’ évoque parmi les mesures techniques visant a la coexistence de noms
de domaine similaires, la possibilité pour les détenteurs de passer des accords
destinés a utiliser un méme nom identique ou proche.

Comme pour ce qui concerne les marques, ces accords vont prévoir les
conditions d’exploitation des noms de domaine en imposant a ’'un ou I’autre des
cocontractants certaines limites d’exploitation (telles 1’utilisation sur son site de
certains mots ou I’offre de certains produits ou encore €éventuellement 1’'usage de
langues différentes) afin que la dénomination n’engendre pas de confusion dans
I’esprit du public'®.

Mais ces contrats s’assimilent davantage a des transactions ou a des accords
amiables au sens de I’article 2044 alinéa 2 du Code Civil qu’a des contrats a titre
Oneéreux.

La marque peut faire I’objet d’un contrat de cession totale ou partielle par lequel
le cédant, titulaire légitime, transfére les droits sur sa marque au cessionnaire,
moyennant le versement d’une contrepartie financicre, et entrainant pour lui
méme des obligations de délivrance et de garantie.

Ce contrat a titre onéreux réglementé par le CPI et le Code Civil doit étre
régularisé par un écrit puis inscrit au Registre National des Marques.

Si un nom de domaine peut faire I’objet d’une cession a titre onéreux, il ne peut
s’agir d’un nom en <.fr>. Nous avons vu en effet que la charte de ’AFNIC
interdit encore aujourd’hui, pour éviter tout risque de cybersquatting, le transfert

'3 Rapport final de I’OMPI concernant le processus de consultations de I’OMPI sur les noms de domaine de

I’Internet 30 Avril 1999 n°92-805-0780 consultable sur le site de I’OMPI
10 James Hejazi ‘L’accord de coexistence’ en matiére de nom de domaine sur Internet’ in Ed. jdu uris-classeur
Communication-Commerce électronique Mai 2002 page 9
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de titularit¢ d’un nom de domaine. Ce n’est plus le cas du DNS belge, par
exemple, qui vient d’autoriser la cession des noms en <.be>'"",

Pour réaliser la cession d’un nom en <.fr>, il convient donc que le titulaire initial
du nom, le cédant, fasse d’abord radier son nom de domaine pour permettre au
cessionnaire de procéder ensuite au nouvel enregistrement.

Rappelons que le concessionnaire doit agir tres vite, voire simultanément avec le

cédant, pour pallier le danger du « premier arrivé, premier servi ».

En revanche, I’opération est beaucoup plus simple si le nom a céder est un
générique de premier niveau et donc actuellement géré par le registrar
VeriSign/NSI. Pour valider une cession de nom de domaine, celui-ci exige
simplement la signature des parties sur un formulaire appelé Registrant Name
Change Agreement (RNCA)'®, lequel formulaire doit étre authentifi¢ par un
officier ministériel.

Mais contrairement a la marque qui, en cas de cession, conserve le bénéfice de
la date de son premier enregistrement, le nom de domaine est ré-attribué au
cessionnaire et perd sa date d’enregistrement initiale : cela peut s’avérer
dangereux si le cédant doit un jour faire valoir ses droits d’antériorité.

Il s’agit donc davantage en I’espece d’un contrat de transfert que de cession.

La marque peut aussi faire I’objet d’un contrat de licence aux termes duquel le
propriétaire légitime (le concédant) accorde a un tiers (le licencié) le droit
d’exploiter sa marque, sous certaines conditions, et moyennant le versement
d’une contrepartie financiere.

Pour étre opposable aux tiers, ce contrat doit ¢galement, et comme la cession,
faire 1’objet d’une publication au Registre National des Marques.

Dans le cadre du nom de domaine, le contrat de licence impliquerait que le
titulaire permette au cocontractant d’utiliser ce nom de domaine sans qu’il soit
besoin (comme dans un contrat de licence de marques, compte tenu de
I’universalité du nom) de délimiter une zone géographique ou des produits ou
services bien spécifiques.

Contrairement a la marque, aucun registre de publicité n’est mis en place pour
un tel contrat : le concédant donneur de licence est donc le seul titulaire connu
du registrar. Le contrat de licence reste ainsi trés confidentiel et en toute
hypothese, et il n’est pas opposable aux tiers....

U http://www.droit-technologie.org/l_2.asp?actu_id=587
12 http://www .netsol.com/en_US/makechanges/rnca/agreement. html
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L’article L714-1 alinea 2 du CPI prévoit que la marque peut faire 1’objet d’un
gage ou d’un nantissement, devant €tre constaté par €crit sous peine de nullité et
inscrit au Registre National des Marques.

La reconnaissance du principe de nantissement d’un nom de domaine a éte
reconnue le 22 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Essen en
Allemagne'®.

Il est en effet logique qu’un nom de domaine, ayant une valeur économique

certaine, puisse lui aussi faire I’objet d’un gage.

Nous le voyons au terme de cette étude : que ce soit en matiere de réglements
des conflits ou en matiere de contrats, le flou juridique qui entoure encore la
notion de nom de domaine nécessite sans doute d’étre levé par des textes
législatifs, alors méme qu’au travers de ses deécisions la jurisprudence effectue
une tache gigantesque et passionnante d’¢élaboration d’un nouveau droit,
applicable aux différents et nombreux aspects de I’Internet.

Des lois claires et précises limiteraient le nombre de conflits et apporteraient des
solutions équitables aux litiges. Elles permettraient de voir se régulariser des
contrats et d’en faire disparaitre les plus grosses lacunes, sources de conflits
ultérieurs. Ces lois contribueraient a faire de I’Internet un espace juridique
sécurise.

L’universalité¢ de I’Internet complique bien sir 1’¢laboration de telles lois au
plan national. Elle révele méme des incompatibilités entre les différents
systemes juridiques nationaux, comme par exemple 1’affaire yahoo concernant
la vente aux encheres d’objets nazis : considérée aux Etats Unis comme une
simple manifestation du droit constitutionnel de la liberté d’expression, elle est

e .. . \ . . 164
en Europe un délit d’incitation a la haine raciale ™.

Le législateur est déja intervenu efficacement pour régler d’autres problémes
urgents liés a D’Internet : citons la Directive du 13 Décembre 1999 sur le
commerce ¢lectronique, la loi de transposition du 13 mars 2000 et le décret
d’application du 30 mars 2001 venus préciser dans quelles conditions la

. , ) A , , 165
signature €lectronique pouvait €tre présumée fiable .

Mais est-il bien souhaitable de légiférer dans le domaine de I’Internet, cet espace
de liberté pour les échanges mondiaux ?

' Editions du juris-classeur Communication-Commerce électronique Mars 2000 page 5 Actualités

' http://www.technosphere.tm.fr/news_internet/dossieractu.cfm?motcle=yanazi
1% Editions du Juris-classeur Communication-Commerce électronique juillet-aotit 2001 page 15 Chroniques
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Au contraire, ne vaudrait-il pas mieux laisser cet espace engendrer lui méme son
propre droit, s’autoréguler hors de cadres étatiques, puisqu’il est par nature
universel ?

Les normes autonomes, internationales, souples et originales (et en méme temps
incontournables) mises en place dans 1’espace ouvert de I’Internet ne sont-elles
pas finalement les mieux adaptées a ce monde virtuel ?

Ne valent-elles pas qu’on sacrifice ses aspirations a une sécurité renforcée,
cadrée par des lois étatiques et rigides ?

De telles lois ne dénieraient-elles pas a I’Internet son pouvoir d’effacer les
frontieres ?
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