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INT RODUCTION

Nouveau mode de communication, de commercialisation et d’information, Internet

constitue, a juste titre, un monde virtuel dans lequel la régulation a une place.

Sur Internet, tous les ordinateurs connectés sont identifiés par une "adresse IP"
(Internetwork Protocols), laquelle est constituée d'une suite de chiffres (par exemple
192.90.127.56). Pour faciliter la mémorisation des adresses Internet, et assurer une meilleure
visibilité commerciale de ceux-ci, les adresses IP sont généralement converties en adresses
alphanumériques ouroms de domaine. Il est ainsi plus convivial et plus évident pour les
internautes d'accéder, par exemple, au site des Echos par son nom de domaine
http://www.lesechos.fque par son adresse IP, impersonnelle et difficile & mémoriser. Chaque

nom de domaine est composé d'un radical (par exemple, le nom commercial de la société qui
exploite le site) et d'une zondls sont encore attribués selon la régle du "premier arrivé,
premier servi®, & savoir que l'attribution du nom de domaine sollicité se fait sans aucun

contrdle a priori des droits du requérant sur celui-ci.

Compte tenu du développement exponentiel des activités commerciales sur le Net, les
noms de domaine, essentiellement en zone ".com" et en zones géographiques, font désormais
partie intégrante des moyens d'identification, de communication et de publicité de nombreuses
entreprises, voire de particuliers (artistes, professions libérales, etc).

Il est ainsi de plus en plus fréquent de voir des annonces publicitaires mentionner une

adresse Internet, a c6té du nom ou de la marque de l'entreprise. A ce titre, les noms de

L)1 existe deux types de zone :

- Les zones géographiques, composées de deux lettres identifiant le pays d'origine du site (".be" pour la
Belgique, ".fr" pour la France, ...).

- Les zones d'activité (ou noms de domaine génériques de premier niveau),composées de trois lettres
identifiant la sphere d'activités du site. Il existe actuellement sept zones d'activités reconnues. Trois ne
sont pas réservées, en ce sens que quiconque peut sans restriction y enregistrer des noms. Il s'agit du
célebre ".com" pour le commerce, ainsi que ".net" pour les services de l'Internet et ".org" pour les
associations. Les quatre autres sont réservées, seuls certains organismes qui répondent a des critéres
précis étant habilités a y enregistrer des noms. Il s'agit de ".edu" pour les institutions d'enseignement
supérieur et universitaire, ".mil"pour l'armée des Etats-Unis, ".gov" pour les instances
gouvernementales ameéricaines, et ".int" pour les organisations internationales.
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domaine ont acquis une valeur économique pfopf@est dans ce contexte qu'est née une
nouvelle forme de tacket» commercial, appeléedomain name grabbing, qui consiste a
enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques, dénominations commerciales ou
raisons sociales déja existantes en tant que noms de domaine, dans le but de les revendre aux
propriétaires légitimes. Cette pratique, appelée ausgang name> ou encore,

« cybersquatting> a eu pour conséquence d'accroitre considérablement les conflits relatifs

aux noms de domaine.

C’est pour pallier ce probleme et éviter une multiplication des procédures devant les
tribunaux nationaux, I''CANR que, organisme international créé en octobre 1998 afin de
prendre en charge la gestion des noms de domaine, a adopté le 26 ao(t 1999, une procédure
originale d'arbitrage dite UDRP (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy). Toute
personne qui estime qu'un enregistrement a été effectué en violation de ses droits sur une
marque peut aujourd'hui, afin d'obtenir le transfert a son profit d'un nom de domaine, agir
devant une des quatrmstitutions de reglemehagréées par I'lCANN, I'OMPI (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle), le National Arbitration Forum, eResolution et, de
facon résiduelle, CPR Institute. On peut dire que le recours aux modes alternatifs de
résolution des litiges offre une voie particulierement prometteuse a suivre, ainsi que le prouve

la procédure du centre d’arbitrage et de médiation de 'OMPI relatif au nom de domaine.

Pour limiter les risques de confusion sur linternet et attirer l'internaute, il est
primordial de lui offrir sécurité et confiance. Cette procédure s’inscrit dans cette tendance en
ayant justement l'avantage d'étre adapté aux spécificités du réseau. Ces spécificités sont
nombreuses : on retiendra, a titre principal, I'idée de la régulation. C’est, d'ailleurs, a ce titre
gue cette procédure constitue un modeéle de corégulation. Nous étudierons cette question dans
une premiére partie avec ses avantages et ses inconvénients ( Chapitre 1). Nous verrons, dans
une seconde partie, les aspects pratiques de cette procédure de la recherche du nom de
domaine a I'étude d’une décision ( Chapitre 2).

2 en décembre 1998, 4,8 millions de noms de domaines étaient recensés, et environ 70.000 nouveaux noms sont
enregistrés chaque semaine a travers le monde

% La mise en place de I''CANN va de pair avec la fin du contrat d’exclusivité passé entre le département du
commerce américain et la société NSI, détentrice du monopole de la commercialisation des GTLD ( general top
level domain). Ainsi, au mois d'octobre 1998, le gouvernement ameéricain imposait & NSI ( Network Solutions,
Inc) d’'intégrer un avenant au contrat les liant, obligeant la société a développer des protocoles et des logiciels a
méme de permettre a d’autres acteurs de I'Internet de pouvoir enregistrer des noms de domaine générigues.
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Chapitre | : La procédure de 'OMPI et la régulation

Le monde virtuel doit-il étre régi par les mémes regles que celles qui existent dans le
monde réel ? Au début des années 1990, le contenu d’Internet, a été considéré par une partie
de la doctrine de ¥ide juridique».

C’est pourquoi, certains ont pensé que ce réseau virtuel pourrait s’autoréguler. En
effet, une tentative d’autorégulation pratiquée par les acteurs d’Internet eux-mémes a vu le
jour. Cette régulation non juridique a pour nom : la Netigtig®eur exemple, voici ce qu’'on
peut lire sur le site de I'association des fournisseurs d’accés a des services en ligne et a

I'Internef :

«La netiquette est la charte de bonne conduite des acteurs de [lInternet, qu'ils soient

utilisateurs professionnels ou particuliers.

Les conditions générales d'utilisation des fournisseurs d'accées, des hébergeurs, et des portails
font tres souvent référence a la netiquette, et le non-respect de ce code par I'utilisateur peut

entrainer la suspension ou la coupure de son compte. »

De plus, il faut indiquer que cette norme est prise en compte par les triuesux
constituent a ce titre une référence de valeur pour les sites qui se fondent sur cette charte de

bonne conduite.

La procédure d'arbitrage et de médiation de I'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle s’inscrit dans cette régulation du Net. Il est intéressant, dans un premier temps,
de relever quels sont les avantages de ce mécanisme (section 1). En effet, le centre de
médiation et d’arbitrage pour les noms de domaine est, au titre de sa fonction de mode
alternatif de résolution des litiges, un exemple de corégulation sur le web. Cependant, tout
modéle a ses limites. C’est pourquoi, nous étudierons les limites de ce mode alternatif de
résolution des litiges (section 2).

* Elle peut étre définie comme des régles d'étiquette en matiére de réseau que les institutions peuvent utiliser et
adapter pour leur propre usage.

® http:/netiquette.afa-france.com/

® Les premiéres décisions de justice francaise a reconnaitre la légitimité d'une coupure de compte sur la base de
la netiquette ont été rendues pafibunal de Grande Instance de Rochefort-sur-Eer2001 et par I&ribunal

de Grande Instance de Pagis2002.
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Section 1 : Les avantages de la corégulation

Lors de la naissance du protocole de télécommunications qu’est Internet, c’est la
dérégulation qui fit apparaitre son intérét : le phénomene, en faisant disparaitre petit a petit le
monopole des Etats sur les télécommunications, rendit la liberté aux initiatives techniques et
commerciales. Elles se traduirent par des mouvements d’autorégulation, de corégulation...
Nous définirons en premier lieu cette notion (A), avant de montrer comment la procédure

d’arbitrage et de médiation de 'OMPI constitue un exemple plutdt réussi de corégulation (B).

A. La coréqgulation : un systéme adapté a I'Internet

Selon l'expression de Jacques Attali, Internet constitue mouveau monde. Cette
expression, peut étre un peu forte, a le mérite de montrer gu’internet est différent du monde
réel. Cette différence s’exprime dans la pertinence de la régulation sur le réseau virtuel. Nous
tenterons de définir cette notion (1), pour voir ensuite son expansion dans de divers domaines

tels que le commerce électronique (2).

1. La définition de la régulation

La régulation pourrait étre définie comme [I'application, par les utilisateurs, de
'ensemble des dispositions juridiques, économiques et techniques qui permettent aux
activités de I'Internet de s’exercer librement. Son but est de réguler les rapports entre les
internautes selon des normes adaptées. Cette idée est d'ailleurs exprimée dans le Rapport de
Ch. Paul, ©u droit et des libertés sur Internet :

«Internet, n’est pas un mode a part qui ne peut et ne doit pas se tenir a I'écart des
Institutions démocratiques. Cependant, Internet doit aussi faire I'objet d'une méthode
adaptée a des temps nouveaux.a méthode qu'’il évoque pourrait étre : la corégulation, a
savoir une pratique dans laquelle les intéréts publics et privés s’y retrouveraient. En d’autres
termes, il s'agirait de faire un savant mélange entre réglementation et régulation. Cet avis est
également partagé par, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente du forum des droits de
I'Internef : «espace d’échange et de coopération entre les acteuet organisme

" Les références de ce rapport sont reproduites dans la bibliographie.
8 Le but de ce forum est de travailler sur les enjeux de droit liés a I'Internet.
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associatif de corégulation vient de lancer, en partenariat avec le gouvernement frangais, un

« service pratique des droits sur I'lnternedestiné au grand public.

En outre, le principe d'une régulation est pertinent compte tenu du caractéere
transnational du Net mais aussi parce que les tentatives de régulation juridique n’ont pas
toujours les résultats escomptés. En effet, deux caractéristiques techniques rendent difficiles
la régulation juridique d’Internet : la premiére réside dans le caractére universef i et
seconde dans la diffusion d’'une information multiforme.

Cependant, la régulation ne peut fonctionner que si les utilisateurs sont consultés et
acceptent leurs responsabilités. La Fondation Bertelsmann tres active actuellement dans le
développement de l'autoréglementation des contenus de I'Internet énonce Yuoe «
autoréguldion efficace exige une consultation active des consommateurs et des citoyens a
propos du partage de responsabilités a toutes les étapes du développement et de
limplémentation des systémes. Sans [limplication de [l'utilisateur, un mécanisme
autorégulateur ne reflétera pas ses besoins, ne sera pas efficace dans les attitudes
(‘standards’) qu’il promeut, et échouera a créer la confidhee Les auteurs, comme
M.Vivant, partagent cette idée. Pour eux, la régulation passe nécessairement par des

« responsabilités partagées

En outre, selon eux, un lieu si complexe que le web suppose méme une
« multirégulatiort* ». Quoiqu'il en soit, la pratique nous a montré que l'autorégulation ne

fonctionnait pas, a I'inverse de la corégulation qui est en pleine expansion.

® Le Berkman Center for Internet & Society de la Harvard Law School rappelle, dans la présentation de son
projet «Open Internet Governance qu’il s’agit la :

«D’'un mouvement des utilisateurs contestant la maniére dont les autorités de contréle traditionnelles tentaient
d’'imposer une régulation de I'Internet qui ne correspondait pas a son aspect de « frontiere sauvage » et a sa
« géographie sans frontiése

0 “Memorandum on Self-regulation of Internet Coritent ‘Self-regulation as a Foundation’, in: Jens
Waltermann and Marcel Machill, EdsBrotecting our Children on the Internet, Towards a New Culture of
ResponsibilityBertelsmann Foundation Publishers, Giitersloh, 2000, pp. 35-36.

" En effet, de la demande fondamentale de liberté d’expression au souci de voir respecter les régles de la
concurrence, du droit d’auteur, et du respect de la vie privée, ils considérent que tout cela ne peut étre rapporté a
une autorité ou a une source unique
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2. Un systeme en pleine expansion : la corégulation du commerce électronique

La directive sur le commerce électronitfusemble prendre le parti de la corégulation.
L'article 17 de la directive sur le commerce électronique envisage le réglement extra-
judiciaire des litiges :

« Les Etats membres veillent a ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de
la société de I'information et le destinataire du service, leur Iégislation ne fasse pas obstacle
a l'utilisation des mécanismes de réglement extra-judiciaire pour le réeglement des différends,

disponibles dans le droit national, y compris par des moyens électroniques appropriés

Le commerce électronique, au méme titre que les noms de domaine, est voué a ce type

de résolution des litiges rapide, efficace et peu onéreux.

Tout d’abord, le montant des achats sur Internet ne pousse pas le consommateur vers un
proces long et colteux. En effet, le consommateur serait tenté de ne pas contracter sur
Internet, ce qui aurait 'avantage net et immédiat de lui procurer une sécurité sans faille
puisque le risque sera nul. Or, cette attitude est malheureusement trop fréquente sur Internet.
Elle constitue le premier frein au développement du e-commerce. Il faut donc rassurer le
client, et cette démarche passe forcément par une résolution adéquate et efficace d'éventuels
litiges.

En outre, recourir a ce mode alternatif de résolution des litiges a pour qualité de préserver
la confidentialité des parties lorsqu’elles choisissent de recourir a la médiation. Il est plus que
probable gu’une entreprise, qui fait I'objet d’'une procédure, préférera une résolution discrete
de son litige. Ce raisonnement peut étre transposé sans peine aux rapports entre entreprises.

Ce mouvement de corégulation vise méme les rapports entre consomthateurs

2 Dés le 30 mars 1998, la commission européenne publiait une recommandation qui évoluait vers un réglement
des litiges, qui n’était pas exclusivement judiciaire.

B Cet article, loin d'écarter les modes habituels de résolution des litiges, insiste sur le role que les différents
Etats doivent jouer pour la promotion des modes alternatifs de résolution des litiges dans le cadre du commerce

14 La Recommandation de la Commission européenne du 4 avril 2001 sur la résolution consensuelle des litiges
propose des mécanismes propres pour régler les litiges entre consommateurs, a condition de respecter les
principes suivants:

- le respect du contradictoire, garant des droits de la défense

- la transparence de la médiation

- le principe de l'indépendance du médiateur

- le respect de la liberté des parties et du droit communautaire relatif au déroulement de la procédure.
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La corégulation semble donc répondre aux attentes des internautes. En quoi la procédure
d’arbitrage et de médiation de 'OMPI constitue un exemple de corégulation ?

B. La procédure de 'OMPI : une procédure en adéquation avec I'esprit du Net

L’'OMPI, suite & I'adoption de 'UDRB, a mis en vigueur, depuis I& tiécembre
1999, une procédure d’arbitrd§eComment fonctionne-t-elle ?

Les victimes, principalement les personnes morales, peuvent subir de lourdes pertes
commerciales en raison du dénigrement qu’elles subissent sur le réseau. C’est pourquoi elles
ont besoin d'une procédure simple, rapide et efficace. Ce que, malheureusement, les
procédures judiciaires ne sont pas capables d'offrir (sauf procédure d'urgence comme le
référé...) en raison du nombre élevé des poursuites dont ils ont a juger. En outre, la création
de mode alternatif de résolution des litiges allége les procédures devant les tribunaux
étatiques. Quels en sont les avantages ?

Yy Un reglement rapide du différend

Les délais sont adaptés a la réalité du cyberespace. En effet, la Commission
administrative composée d'un ou trois experts aura 14 jours a compter de la date de sa

nomination pour se prononcer sur le litige.

Yy Un colt peu onéreux

Le montant des prix varie entre 1000 et 3500 $ en fonction du nombre de noms de
domaine concernés par le litige et du nombre d’experts, et sont a régler a l'institution de
reglement. Le requérant paye lintégralité des sommes, sauf si le défendeur demande la
désignation de trois experts, alors que le requérant n’en avait demandé qu’un seul. Dans ce

cas, les frais sont partagés. Cette procédure ne permet pas de demander des dommages-

5 Ces principes (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) sont reproduits en annexe.
8 Sous http://www.arbiter.wipo.int
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intéréts. Le centre ne se prononce que sur le rejet de la demande, le transfert ou la radiation du

nom de domaine.
Yy Le choix de I'arbitre
Il appartient aux parties de déterminer s'il y a un arbitre unique ou plusieurs arbitres.
Lorsqu'elles ne le précisent pas, le Réglement d'arbitrage prévoit un seul arbitre, a moins que
les circonstances du litige soient telles que le Centre, dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, décide qu'un tribunal composé de trois arbitres s'avere plus approprié.
Yy Le droit applicable
Le droit applicable au fond du litige est également choisi par les parties. A défaut d'un
tel choix, le tribunal a le pouvoir, conformément au Reglement d'arbitrage, d'appliquer le droit
qu'il considére le plus approprié.

Yy Une procédure contraignante

La décision rendue par le tribunal sous la forme d'une sentence est finale et

exécutoiré’ entre les parties et n'est en principe pas susceptible d'appel devant une juridiction.
Yy Le choix de la langue
Les parties choisissent la langue de la procédure de médiation ou d’arbitrage. Elles

peuvent aussi choisir deux langues, avec services d'interprétation, mais cela accroit

évidemment le codt de la procédure.

Y Dans la plupart des cas d'arbitrage commercial international, les parties se soumettent & la sentence sans qu'un
recours en exécution auprés d'un tribunal soit nécessaire. Lorsqu'une exécution judiciaire est nécessaire, la
procédure est relativement simple en vertu de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et
I'exécution des sentences arbitrales étrangéres. Plus de 120 Etats ont ratifié la Convention de New York, qui,

10
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Yy Le choix du lieu

Les parties décident du lieu ou elles souhaitent que la procédure se déroule. Il n'est pas
nécessaire qu'un arbitrage, conduits conformément au Réglement d’arbitrage de 'OMPI, ait

lieu a Geneve.

Les avantages offerts par cette procédure sont nombreux. Cependant, ils sont atténués
par deux principales limites : le probléme de la force exécutoire des décisions et celui des

voies de recours.

sous réserve d'un nombre d'exceptions limité, oblige les Etats contractants & reconnaitre et & exécuter les
sentences arbitrales.

11
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Section 2 : Les limites de la corégulation

Les limites de la corégulation se situent, principalement, déaprés-décisiorn». En
effet, ni le recours a la procédure de I'OMPI, ni son fonctionnement ne posent de problemes.
lls sont parfaitement adaptés aux exigences du Net. Le probléme vient, en effet, du fait que
nous ne connaissons pas le force contraignante de ces décisions en France. De plus, nous ne
savons pas non plus si une juridiction étatique pourrait étre compétente pour juger de I'appel
de ces décisions. Nous verrons dans une premiére partie le probleme relatif a la force
exécutoire (A), avant de voir le probléme des voies de recours contre une décision rendue par

le Commission (B).

A. La force exécutoire

La procédure d'arbitrage, iétudiée, est une procédure transnationale qui s’applique
sans limite de frontiéres. C’est pourquoi, il est plus qu’intéressant de voir quelle réponse offre
le droit américain a cette question (1), avant de voir la solution que pourrait offrir le droit
francais (2).

1. L’'absence de force exécutoire en droit américain

La Cour fédérale du district de I'lllinois a décidé le 3 mai 2000 que les sentences
arbitrales rendues dans le cadre de la procédure d’arbitrage des noms de domaine n’avait pas
de force obligatoire dans l'ordre juridique améridhirDans cette espéce, une société
américaine avait introduit une plainte devant I'OMPI, sur le fondement des principes
directeurs, contre une autre société qui utilisait 'une de ses marques a titre de nom de
domaine. Parallélement, ladite société a introduit une action en justice en contrefagcon de
marque.

La Cour fédérale du district Nord de ['lllinois a fait droit a la demande de la
défenderesse, visant a déclarer non obligatoire la future décision de 'OMPI. De plus, la cour
se déclare non liée par les décisions de I'OMPI, rendues en application des principes

directeurs.

8 Weber-Stephen Products CO. V. Armitage Hardware and building Supplynth@0 C 1738, cité dans
l'article de Pierre-Emmanuel Moys publié dans « juriscom.net ».

12
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Plusieurs idées peuvent se dégager du raisonnement des tribunaux américains. Tout
d’abord, la procédure d’arbitrage de 'OMPI n’'empéche en aucun cas le recours a des
procédures judiciaires. Ensuite, il apparait une nouvelle source de contentieux : celui qui va
naitre entre les détenteurs de noms de domaine dont le transfert a été ordonné en application
des principes directeurs et les heureux nouveaux propriétaires des noms de domaine
transférés. Enfin, cette interprétation faite par les juges américains ne favorisera pas le recours
cette procédure. Qui voudra faire un recours devant le Centre de 'OMPI s'il sait que la
sentence rendue ne sera pas appliquée par le défendeur ?

La solution serait que les instances judiciaires américaines appliquent les principes

directeurs de I'OMPI, ce qui aurait pour avantage d’éviter de nouveaux conflits et d’unifier la

jurisprudence en la matiere. Qu’en est-il en droit francais ?

2. Une probable transposition de cette solution en droit frangais

Pour qu’une décision constitue un titre exécutoire, elle doit remplir plusieurs

conditions : elle doit contenir I'apposition de la formule exécutoire et étre naotifiée.

En effet, un jugement ne peut étre mis a exécution que sur présentation d'une
expédition revétue de la formule exécutoire, qui est I'ordre donné au pouvoir exécutif de
préter main-forte & I'exécution de la décision. Or, il semblerait que la sentence rendue, dans le
cadre de cette procédure, ne contienne pas cette formule. Selon l'artitlded’ YDRP, elle
doit simplement étre notifiéket publiée sur Internet.

C’est la que la régulation se distingue avec force du pouvoir judiciaire et montre ses
limites. En effet, elle repose sur la volonté des acteurs de l'Internet. Cependant, rien
n'empéche un hébergeur et une unité d’enregistrement d’appliquer les décisions de 'OMPI
dés qu’elles leur sont signifiées. Rien ne fait non plus obstacle a ce que les tribunaux jugent
gue ces décisions constituent des sentences arbitrales qui doivent étre exécutées sur le

territoire francais. Cependant, reconnaitre la méme valeur aux décisions de 'OMPI aurait

¥ Cf. annexe
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pour conséquence de perturber I'application du droit des marques francais par les tribunaux.
En effet, dans cette hypothése, les parties pourraient invoquer la jurisprudence de I'OMPI

comme fondement de leurs prétentions au méme titre que celle des juridictions francaises.

En outre, que se passerait-il si 'OMPI tranche un litige dans un sens et que les
tribunaux étatiques juge, ce méme conflit, dans un sens opposé : laquelle devra étre exécutée?
Il nous semble donc préférable d’envisager I'absence de force exécutoire de ce type de
décision, bien qu’elle constitue une limite majeure pour celui qui y recoure. Cela nous
montre, par extension, la limite majeure de la régulation : elle repose sur la bonne volonté des

parties. Malheureusement, ces limites font écho au probléme des voies de recours.

B. Les voies de recours contre une décision rendue par la Commission

Il 'y a actuellement aucune décision de jurisprudence en droit francais. Cette question
conduit a s'interroger sur la nature juridique de cette procédure ditnimistrative» :
s’agit-il d’'une procédure d’arbitrage ? |l convient de voir successivement ce que prévoient les

principes directeurs (1) pour analyser ensuite la nature juridique de la Commission (2).

1. L'exclusion par les principes directeurs de toutes voies de recours

Aux termes du paragraphe £Xkjles principes directeurs régissant le réglement uniforme des
litiges relatifs aux noms de domaine, il est expressément mentionné que la procédure administratiy
obligatoire de résolution des conflits de noms de domaine n’interdit pas aux parties de porter I
litige devant un tribunal compétent appelé a statuer indépendamment avant I'ouverture de cet

procédure ou aprées sa cloture.

® Cela nest que la traduction littérale du terme anglaistify » Elle ne fait donc pas référence a sa juste
signification en droit frangais
2 Article 4 k) de 'UDRP est reproduit en annexe.
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En particulier, il est indiqué que lorsque la Commission administrative a rendu sa décision,
'une des parties peut suspendre son exécution si dans les 10 jours suivant sa notification, el

envoie a la Commission un document officiel attestant qu’elle a engagé des poursuites jadiciaires

Le texte évoque ensuite quelques lignes plusdaime action en justice et « la copie d’'un
jugement d’un tribunal compétent ibrésulte de I'emploi de ces termes que I'lCANN aurait voulu
exclure toutes voies de recours a I'encontre des décisions de la Commission administrative, ¢
organisme ayant seulement réservé la possibilité pour les parties d’introduire une procédur

judiciaire classique, devant un Tribunal compétent, pour qu'il soit statué a nouveau sur le litige.

Ainsi qu’il I'a été indiqué, les principes directeurs rappellent d’ailleurs a cet égard que le
Tribunal compétent est appelé a statuer indépendamment de la procédure devant la Commissi

administrative. Il y aurait donc bien deux procédures distinctes :

- l'une spécifique, qui peut étre conduite devant la Commission administrative prés le Centre
d’Arbitrage et de Médiation de 'TOMPI ;

- l'autre de droit commun, qui peut étre menée devant tout tribunal compétent.

Ces deux procédures peuvent étre menées simultanément ou séparément, la seule interact
entre elles étant la suspension de la décision de la Commission en cas de saisine du Tribunal d:

les 10 jours de la notification de celle-ci.

Cependant, bien que les principes directeurs ne semblent pas prévoir cette faculté, il n’en res
pas moins que le droit étatique pourrait 'admettre. Pour le permettre, il faut déterminer la
qualification juridique de cette procédure.

Z A titre d’exemple de document officiel, il est fait état de la copie d’une plainte portant le tampon
d’enregistrement d'un greffe de tribunal
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2. La nature juridique de cette procédure permet-elle un recours ?

Les décisions rendues par la Commission administrative prés le Centre d’Arbitrage et de
Médiation de 'OMPI en matiére de noms de domaine, en dépit méme de la dénomination d

'organisme dont elle dépend, ne peuvent étre considérées comme des sentences arbitrales.

Il est tout d’abord constant que les parties au litige ne sont pas liées par un contrat comprena
une clause compromissoire. En effet, si le réservataire de son c6té, s’engage au terme du contrat
réservation a soumettre son litige a cette procédure, le demandeur qui conteste cette réservati

n'est, par définition, pas partie a ce contrat.

En outre, la procédure de régmn des conflits de noms de domaine mise en place par
'ICANN comporte de nombreuses dispositions qui sont tout simplement incompatibles avec celle:
régissant I'arbitrage. Ainsi, a titre d’exemple, I'article 4.k) précité des principes directeurs prévoit
gue la procédure administrative obligatoire de résolution des conflits de noms de domaine n’interd
pas aux parties de porter le litige devant un tribunal compétent appelé a statuer indépendamme

avant I'ouverture de cette procédure ou apres sa cléture.

Or cette disposition est manifestement contraire a celles de l'article 1458 du Nouveau Code d
procédure civile selon lesquelles :

« Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d’arbitrage est
porté devant une juridiction de I'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer

incompétente & moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle »

En réalité, la procédureedrésolution des conflits de noms de domaine devant le Centre
d’Arbitrage et de Médiation de I'OMPI semble étre une procédure sui generis. Elle n’a donc pa:s
encore de qualification juridique propre. C’est pourquoi on ne peut lui appliquer un régime
juridique défini. Ce fait montre, une fois encore, les limites de ce type nouveau de procédure.

Il faut tout de méme souligner que ces limites ne sont pas nombreuses. En outre, noL
pouvons dire que les tribunaux apporteront des solutions sur la question des voies de recours.
véritable limite reste donc la force exécutoire. Quoiqu’il en soit, le recours a cette procédure ne

cesse d’augmenter. Il convient de se pencher sur les aspects pratiques de ce mécanisme.
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Chapitre 2 : Les aspects pratiques de la procéd ure de
'OMPI

Comme il a été étudié dans la premiere partie, le Centre a mis au point une procédure
alternative de reglement des litiges qui peut servir d’exemple pour d’autres organismes. En
effet, cette procédure répond aux besoins de I'internaute en lui offrant rapidité, souplesse, et
surtout la certitude de voir son différend régler par des experts.

C’est d’ailleurs ce qui expligue que ce Centre a acquis une position forte dans le
champ de la régulation de lInternet, et plus précisément de I'attribution des noms de
domaine. Il suffit de rappeler les statistiques établies par I'OMPI, début 2000 pour en avoir la

preuve :

- 4534 plaintes ont été déposées ;
- 4323 décisions rendues ;
- et sur ces décisions, 651 plaintes rejetées, 25 annulations prononcées et 2792 transferts

décidés.

La lecture de ces statistiques confirme bien le succés du recours a cette procédure. Pour
plus de clarté, nous avons créé une simulation de conflit de nom de domaine ( section 1). Elle
a pour but de montrer les moyens techniques dont dispose l'internaute pour rechercher les
coordonnées de celui qu'il considere comme I'auteur du dommage qu'’il subit. Ensuite, nous
commenterons une décision rendue par la Commission administrative de I'OMPI pour

montrer qu’elle constitue une procédure sui generis de résolution des litiges ( section 2).
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Section 1 : Une simulation de conflit d'un nom de domaine

Le Centré® a été créé en 1994 au sein du Bureau International de I'\MRit organisme
tente de résoudre les conflits en ligne depuis 1998 par le biais de la mé&tiatiate
I'arbitrage®. Le recours au centre d’arbitrage et de médiation doit étre expressément prévue
dans le contrat conclu entre les parties. A cet effet, le Centre propose des clauses de
médiatiof’et d'arbitrag€. Cette procédure se déroule en ligne selon les régles de cet

organisme.

Cette mise en situation permet de voir quelles sont les techniques qui permettent de
retrouver l'auteur du nom de domaine revendiqué. Elle permet également d’identifier vers
quels opérateurs techniques il peut se tourner pour avoir les informations nécessaires a la
recevabilité de sa demande. En effet, sans ces preuves l'internaute abusé ne pourra voir son

action aboutir devant le centre d’arbitrage et de médiation de 'OMPI.

Cette simulation sera donc étudiée sous ses deux aspects principaux : en premier lieu, la
recherche de l'identité du déposant du nom de domaine ainsi que les coordonnées de son unité
d’enregistrement (A) ; en second lieu, on étudiera la saisine de le Commission (B).

3 http://www.arbiter.wipo.int

% The purpose of the WIPO Arbitration and Mediation Center, which was established in 1994 as part of the
International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, is to offer arbitration
and mediation services for the resolution of commercial disputes between private parties involving intellectual
property", http://www.arbiter.wipo.int/about center/index.html

% Selon I Arbitration and Mediation Centedla mediation se définit comme étang "non-binding procedure in
which a neutral intermediary, the mediator, assists the parties in reaching a mutually satisfactory, agreed
settlement of the disputehttp://www.arbiter.wipo.int/a_and_m_center/fag/index.htmi

% Selon I' Arbitration and Mediation Centerl'arbitrage se définit comme étanta' procedure in which the
dispute is submitted to one or several arbitrators who make a binding decision (an " award ") on the"dispute
http://www.arbiter.wipo.int/a_and_m_center/fag/index.html

7 http://www.arbiter.wipo.int/a_and_m_center/contract-clauses/index.html

2 http://www.arbiter.wipo.int/a_and_m_ center/contract-clauses/index.html
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A. La recherche du nom de domaine revendiqué

L’internaute a plusieurs solutions techniques qui s’offrent a lui pour retrouver I'auteur
du nom de domaine qu'’il considére comme le sien. Pour cela, l'internaute peut trouver les

références de I'hébergeur du site. Il faut fonctionner par étapes.

Yy Technique n°l : les propriétés de la page web
Pour obtenir les coordonnées de I'hébergeur, la barre d’outil contient une catégorie
fichier. A l'intérieur du menu déroulant du fichier, se trouve une catégorie : propriétés. Une
fois ces manipulations effectuées, apparait a I'écran I'adresse URL de la page web. La lecture
de cette adresse permet, dans le cas présent, de nous dire que le site est hébergé par free.

Al eSite de IAMOAR -] - biciocn piemnet Fi ;Iilil

T < o
| @ @ % & % : F

I Le Site de [AMDAM -] arrage Rechercher Favaris Histarique Courrier Imprimer Edition Discussion

[ =] ok

J_ ] @&]Holmail &] Intemet démarrage &1 Le meillew du'web &) Microsoft &1 Personnaliser les liens »

Protocole : ~ Mon disponible

Type : icrosoft HTHL Document 5.0
Connesion:  Non cyptée

Adresse: httpe/amdam fres fr/

[URAL)

Taille : 210 octets

Créé le 05/24/2003

Modifié le:  05/24/2003

LCertificats Analyser |
ak I Linnuler | Lppliguer |

& lifilc Internet
Démane: | | 2 &3 151 & @ @ || Elompidos -Microsalt Word | B]L8 PROCEDURE D.doc-..|[£]Le Site de FAMDAM -... |G 2B 1509
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Yy Technique n°2 : WHOIS

L’internaute peut également utilisé la technique du « whois ». Tel qu'il est écrit sur la
page ci-dessus :Whois est un annuaire permettant d'avoir les détails relatifs a un nom de
domaine : quel Registrét'a déposé, qui en est le propriétaire, et tous les détails techniques
relatifs au domaine concerng. Cette recherche diverge selon I'extension du nom de
domaine. Par exemple, Gandi est compétent pour les noms de domaineoems«

«.net»...alors que 'AFNIC est compétente pour ceux efin =, «.re »...

A} Gandi - Microsoft Internet Explorer

J Fichier Edtion Affichage Faworis  Outils 2 ‘

A = »
el ) A a (& 3 Eh- = " .
Précédente Suvarte Arréter Actualiser Démarrage Fechercher Favoris Historique Courrier Imprimer Edition Discussion
J Adresse I@ https: A, gandi. netAwhois ?l=fr j @ o
J Liens @] Guide des chaines  &] LlntemetJuridigue @] HotMail [oratuit) - @] Holmail  &] Intemet démanage &1 Le meillew du'web @] Microsoft &1 Personnaliser les liens »

GANDI
(Gestion et Attrbution des
Woms de Domaine sur Internet)

[ fuooueil | Whois | Administestion | FAQ | Suppost ]
Recherche WHOIS

Whois est un anroaire perrmettant d'avoir les détails relatife & un nore de doreaine : quel Registrar I'a déposé, qui en est le propriétaire, et
tous les détails techrigues relatifs au domaine concems
Cette page vous permet de faire une interiogation whois pour obtenir ces détails

Vous powvez entrer ci-dessous

» un nom de domaine en . CON, NET, .ORG, .INFO, .BIZ, ou .NAME

(s1wvous ne spécifiez pas lextension, la recherche est faite dans toutes les extensions gérées par Candi)

Attention : les noms de domaine en HAME sont uniquement du troisiéme nivean, sous la forme prenom nom HAME
o onun identifiant Gandi (de la forme AR 1- GANDT)

Whois

& liﬁgb Internet
Démane: | | 2 3 151 & @ @ || Elompidos -Microsalt Word_| L8 PROCEDURE D.doc-..| [£]Gandi - Micrasaft Inte... |G 2B 1619
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La recherche WHOIS donne donc l'adresse de [l'unité d'enregistrement, les
coordonnées du contact administratif ainsi que les données techniques. Cela permet également

de savoir quand le nom de domaine a été crée et quand il expirera.

it - Microzoft Internet Explorer

J Fichier Edtion Affichage Faworis  Outils 2 ‘

A = Y
el ) A a (& 3 B 9 |
Précédente Suvarte Arréter Actualiser Démarrage Fechercher Favoris Historique Courrier Imprimer Editian Discussion
J Adresse I@ hitpe: 2w, gandi. netAwkois 7I=F R &domain=yahoo. com j @ ok
J Liens @] Guide des chaines  &] LlntemetJuridigue @] HotMail [oratuit) - @] Holmail  &] Intemet démanage &1 Le meillew du'web @] Microsoft &1 Personnaliser les liens »

electronic processes that apply to Alldomains.com (or its systems).
Alldomains. com reserves the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by this policy.

Registrant:
Tahoo! Ine. (DOM-272993)
701 First Awvernus
Sunmyvale CA 94083
]

Domain Name: wyahoo.com
Pegistrar Name: Alldomains.com

Pegistrar Whois: whois.alldomains. com
Begistrar Homepage: http: /. alldomains . com

Administractive Contact:
Domain Adwinistrator (NIC-138Z062) TYahoo! Inc.
701 First Awenus
Sunmnyvale CA 24082
uz
domainadninf@yahoo-inc. com
14083493300
Fax- 14023493301
Technical Contact, Zone Contact:
Domain Adwinistrator (NIC-137Z2Z5) TYahoo! Inc.
701 First Avenue
Suntywvale CA 94089
usz
domainadnin@yshoo-ine. com
+1.4083423300
Fax— +1.4083433301

Created on. ... ... _______: 193E5-Jan-18.
Expires on..............: ED1Z-Jan-13.
Record last updated on..: Z003-Apr-07 10:42:46.

Domain serwvers in listed order:

NE4.TAHOO. COM E3.EE0.Z0E. 1328
NEE.TAHOO. COM El&.109.116.17

|&] Temire liﬁgb Internet
iDémane: | | 4 €3 151 & @ @ || E]ompidos - Microsaft Word | #1114 PROCEDURE D.doc -..|[Z1GANDI whois - Micro... |G 2B 1530

® Ce terme peut étre traduit par unité d’enregistrement.
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Yy Technique n°3 : le traceroute

Cet outil permet de tracer le chemin parcouru entre le serveur web et la machine
connectée, en spécifiant les numéros d’autonomous systen (AS) traversée. Cette recherche,
comme la précédente, est effectuée a partir des bases de données du réseau.

L’internaute peut, pour plus de sécurité, cumuler les différentes démarches.
Cependant, dans certains cas de fraude, le WHOIS et la traceroute ne permettent pas de
connaitre le serveur ou est réellement hébergé le site. De plus, les renseignements fournis a
I'hébergeur ainsi que les données de connexion sont des moyens d’identification des auteurs
de sites. Cependant, ces renseignements ne sont pas toujours vérifiés par les prestataires,

notamment de services gratuits.
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Une fois que linternaute a les références de I'hébergeur qui accueille, en son sein, le
déposant du nom de domaine, il peut lui adresser un courrier pour obtenir les coordonnées du
déposant. En effet, ces derniers ont des obligations légalescanserver les données de
nature permettre I'identification sles personnes qu'ils héberg@nt unité d’enregistrement
est, elle aussi, apte a fournir ce type de renseignements puisque c’est aupres d’elle que le

déposant s’est adressé pour enregistrer son nom de domaine.

Il faut, tout de méme, rappeler que la premiére personne gu'’il convient d’assigner est
le «Registrant», c’est-a-dire le déposant qui est celui qui a passé le contrat d’enregistrement
de nom de domaine avec l'unité d’enregistrement. Mais, il peut aussi étre utile d'assigner le
contact administratif, en ce qu'elle représente le déposant dans [I'acte juridique
d’enregistrement d’'un nom de domaine. A cet égard, il existe des unités d’enregistrement qui
indiquent dans leur contrat d’enregistrement, au chapitre concernant les transferts, que le
titulaire du nom de domaine est le contact administratif et non le déposant. Lorsqu’il détient
ces renseignements, il peut saisir le centre de médiation et d’arbitrage de 'OMPI. Quelque
soit la personne qu'il décide d'assigner, il peut saisir la Commission deés qu’il est en

possession de ces informations.

¥ e projet de loi pour la confiance dans I'économie numéfigar son article 43-13, énonce que :

« Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de vérifier, de détenir et de conserver
les données de nature permettre I'identification de quiconque a contribué a la création de contenu ou de l'un des
contenus des services dont elles prestataires. »

« Elles sont également tenue de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique
en ligne des moyens techniques permettant & celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues a
l'article 43-14.»
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B. La saisine du centre de médiation et d’arbitrage

Il convient de rappeler un point essentiel : la soumission des parties aux « principes
directeurs » et a leurs différentes régles d’'application (1), avant d’observer quelles sont les
preuves que le requérant doit rapporter (2).

1. La compétence du Centre de médiation et d’arbitrage

Une fois la compétence du Centre établie, le requérant doit déposer une plainte devant sa

commission administrative Dans quelles conditions cet organisme est compétent ?

La conclusion d’'un contrat d’enregistrement en ligne d'un nom de domaine emporte
adhésion a la procédure de résolution des conflits de I'internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) et aux principes qui la dirfehies principes directeurs
s’appliquent a toutes les unités d’enregistrement agréés par I'lCANN pour l'attribution et la
gestion des domaines en «.com » ; «.net», «.org». L'OMPI a, de son c6té, élaboré des
regles supplémentaires pour I'application des principes directeurs qui sont aussi applicables a

la procédure de résolution des conflits de noms de domaine instaurée par I'lCANN.

A ces principes peuvent s’ajouter le régles procédurales complémentaire, propres a chacun
des Providers qui sont chargés de statuer sur les cBnilés contrats types de réservation
d’'un nom de domaine comportent ainsi systématiquement une clause rappelant que :
« Le client reconnait avoir lu et compris et s’engager a respecter la charte de résolution des
conflits de '"CANN (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »- UDRP, quel que
soit son nom de domaine(.».)Le centre de médiation et d’arbitr&g&OMPI, en matiére de
litiges de noms de domaine, approche donc la compétence de principe.

3 On peut télécharger le dép6t d’une plainte : arbiter.wipo.int/domains/gtid/udrp/index-fr.html
% 'ICANN a élaboré de nouvelles régles pour lutter contre le « cybersquatting », qui reposent sur deux textes :
- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ( “The Policy” ou les" Principes directeurs”).
- Rules For Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ( “The Rules” ou les “ Régles
d’application”).

% Pour renforcer la lutte contre le cybersquatting, 'TOMPI a, lors d’une conférence qui s'est déroulée Genéve,
le 20 février 2001, proposer aux Etats membres d’adopter des procédures de reglement des litiges liés aux ccTL,
similaire & celle adoptée par I'lCANN. L'OMPI a donc établi un projet de « principes directeurs » pour
I'enregistrement des noms de domaine de pays, qui obligerait les déposants de noms de domaine a fournir des
informations les concernant et a accepter la procédure d’arbitrage prévue au contrat d’enregistrement.
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La saisine de la Commission ne pose donc pas de problémes, ce qui n'est pas le cas

des preuves que doit rapporter le requérant.

2. Les problémes résultant de la charge de la preuve

Le requérant doit rapporter la preuve, selon l'article 4 a) de I'GDRE :
- «le nom de domaine est identiqgue ou semblable au point de préter a confusion, a une
marque de produits ou de services sur laquelle ce requérant a des droits,
- le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur celui-ci, ni aucun intérét légitime
qui s'y attache,

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Ces conditions sont cumulatives. Elles posent, en outre, différents problémes de charge

de la preuve, plus ou moins faciles a élucider.

La premiére condition est relativement facile a combler dans le cas d’'une reproduction

servile de la marque par le nom de dom&ine

La seconde condition est plus difficile a prouver, puisqu’il s’agit de rapporter une
preuve négative. Comment prouver que quelqu’un n'a pas de droit sur un signe ? Le plus
souvent, les demandeurs indiquent simplement que le détenteur actuel du nom de domaine n'a
aucun droit sur le signe reproduit, et qu’il n’est pas non plus titulaire d’'une licence qui lui

permettrait d’utiliser ledit signe.

La derniere condition est incontestablement celle qui pose le plus de probleme. En
effet, au-dela du probléme stricto sensu de la preuve, se pose celui de l'interprétation méme
de cette disposition. En outre, le demandeur doit conserver a I'esprit que : la liste d’exemples
constitutifs de mauvaise foi établie a I'article (d) des principes directeurs n’'est pas

¥ Pour des raisons de style, le centre de médiation et d’aritrage de 'OMPI, sera dénommé le « Centre ».

% Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

% A titre d’exemple, on peut citefThe Ritz-Carlton Hotel Company,LLC v. Club Car Executive Transportation
and Dennis Rooney Case n° D2000-0611)
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exhaustive ; I'enregistrement du nom de domaine doit avoir été réalisé de mauvaise foi, et le

nom de domaine doit avoir étre ou avoir été utilisé de mauvatée foi

Les conditions posées par les principes directeurs manquent donc de clarté. Pour y
remédier, la Commission a construit une jurisprudence claire. Cette jurisprudence s’appuie
sur des fondements distincts de ceux du droit national. C’'est d'ailleurs a ce titre que ces
décisions divergent des solutions apportées par les tribunaux francais. Cette remarque est tout
a fait d’a propos pour la décision France Télécom.

Section 2 : Un exemple de décision : I'affaire France Télécom

Avant de commenter cette décisjohconvient de faire un bref rappel des faits. En
'espéce, France Télécom, titulaire de la marque semi-figuratiRgges Jaunes, se
plaignait qu'une société ameéricaine ait déposé les noms de dom&agesjaunes.com et
« Pagesjaunes.net. Cette société décida, le 24 mai 2000, de saisir la Commission

administrative du Centre de 'OMPI qui rendit sa décision le 21 aolt de cette méme année.

Afin de résoudre ce conflit, la Commission applique le paragraph& des) principes
directeurs de I'lICANN. D’emblée, la Commission constate une parfaite similarité entre le
nom de domaine et la marque déposée par France Télécom. En droit francais, on se serait
attendu & une condamnation pour violation du droit sur la marque. Pourtant, la Commission
n'a pas retenu cette solution. En effet, cette solution est originale a deux points de vue. Tout
d’abord, les éléments que la Commission retient pour apprécier le caractere descriptif du nom
de domaine (A) sont différents de ceux du droit des marques. Ensuite, la Commission fait une
application originale de la notion denauvaise fo» (B).

%l faut aussi souligner que le détenteur d’'une marque, comprenant des termes génériques ou ordinaires,
rencontrera des difficultés pour prouver la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine reproduisant plus ou
moins fidélement sa marque

% Cf. infra, p. 20
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A. L’appréciation originale du caractére descriptif : I'intérét du

public internaute

Elle refuse le transfert a France Télécom du nom de domaine mais souligne que la
solution aurait sGrement été différente si les juridictions francaises avaient été saisies. Cette
clémence, a I'’égard de qu’un tribunal francais aurait qualifié de contrefacteur, s’explique par
les principes directeurs de I'ICANN. En effet, ces derniers exigent que soit pris en
considération les intéréts légitimes de celui qui a enregistré les noms de domaine, ainsi que sa

bonne ou mauvaise foi (comme nous le verrons dans la seconde partie de ce commentaire).

De plus, pour certains auteurs, elle aurait di affirmer qu’il ne lui appartenait pas
d’apprécier la validité de la marque telle qu’enregistrée selon le droit francais. Cependant, la
décision insiste sur kintérét du public » qui devient par conséquent, une nouvelle exception

au droit des marques.

Elle précise qu'il est nécessaire, dans la société de linformation, que les termes
génériques pages jaunes restent dans le domaine public. Dés lors, si une marque comporte
des mots descriptifs, considérés comme essentiels pour les internautes, il serait
éventuellement possible g’'un tiers le dépose en tant que nom de domaine. Mais, cette solution
peut inquiéter par son manque de précision. De plus, nous pouvons nous demander : qu’est-

ce qu’un terme descriptif qui doit rester dans le domaine public pour l'intérét des internautes ?

La consécration, dans cette décision, d'un élément qui n’est pas défini précisément, aura
pour conséquence de poser des problemes d’interprétation. De cette notion large et générique,
tout un chacun en a forcément une définition différente. Nous ne serions que souhaiter que la

Commission offre un contour clair et déterminé BEirtérét du public.

La notion d’intérét public élude donc I'application du droit des marques. C’est la raison
pour laquelle, nous sommes a mémes de penser que des divergences de solution peuvent
surgir selon que le requérant intente une action judiciaire ou devant la Commission. En effet,
les tribunaux appliquent le droit des marques alors que la Commission applique les principes
directeurs de 'OMPI. Nous pouvons donc penser que les requérants choisiront, entre les deux
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procédures, pour voir leur demande aboutir. En effet, si France Télécom avait saisi la

juridiction francaise, elle aurait eu le transfert du nom de domaine.

Quoiqu’il en soit, 'appréciation du caractere descriptif n'est pas la seule originalité de
cette décision. En effet, la notion de mauvaise foi est appréciée avec beaucoup de souplesse.

B. L’appréciation du caractére de mauvaise foi de défendeur

La Commission considere que celui qui a enregistré le nom de domaine n’est pas de
«mauvaise fop. Elle précise qu’il n'a pas tenté de le vendre et qu'il ne collectionne pas les
noms de domaine a des fins mercantiles. Certes, la Commission ne retient pas la bonne foi,
mais plutdét I'absence de mauvaise foi., ce qui implique une différence de degré dans
I'appréciation du comportement de I'individu.

Il est cependant possible de s’en étonner car elle indique par ailleurs que le nom de
domaine n'a pas été exploité pendant plusieurs année par celui qui I'a enregistré. Bien
évidemment, le nom de domaine n’étant pas, en soi, assimilable a une marque, il est
impossible d’envisager une déchéance pour défaut d’exploffatiQette sanction est
d’autant imaginable que, comme nous I'avons vu pour la caractére descriptif, la Commission

n'a pas a appliquer le droit francais.

En revanche, il aurait été possible de voir dans ces enregistrements le signe d’'une
mauvaise foi puisque le nom de domaine a été acquis dans le seul but d’'empécher I'utilisation
de cet identifiant par autrui sans qu'il y ait une volonté sérieuse de I'exffloi@stte
interprétation diverge, une fois encore, de celle faite en droit des marques. En effet, la Cour de
cassation a jugé que le dép6t d’'une marque est frauduleux et constita&tonreement du
droit des marque »ss’il n'a été effectué que pour accaparer un marché prospere au
détriment des opérateurs qui I'animéht.

® Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

“0 Comp. La sanction par la fraude des dépéts abusifs en droit des marques, Cass. Com., 21 fev. 1978 ; D.1978,
jsp. p.407, note J. Foulon-Piganiol.

L Cass. Com., 19 oct. 1999, Juris-Data n°003609
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En définitive, on constate que les données comme la mauvaise foi et le caractére
descriptif ne peuvent que s’induire que des faits de I'espéce. C’est ce qui montre la souplesse
de cette procédure. La Commission procede a I'élaboration d’'un droit souple et efficace,

attaché aux intéréts en présence.

Conclusion

La procédure d’arbitrage de 'OMPI constitue un modele de corégulation accompli. Elle
nous montre la pertinence de ce mécanisme dans le monde virtuel. Certes, elle posséde
guelques limites, cependant celles-ci paraissent maigres en comparaison des satisfactions
gu’elle procure aux acteurs de I'Internet : rapidité et souplesse, deux points qui constituent

une parfaite adéquation avec le monde de I'Internet.

De plus, ce type de résolution alternatif des litigegppuie sans conteste sur des régles
constituant un véritable droit sui generis et international des noms de domaine. C’est la raison
pour laquelle nous pensons que ces décisions serviront de référence en matiére de noms de

domaine. Or, étre une référence n’est-ce pas le signe apparent d’'un succes évident ?
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Annexes

Annexe n°l: Décision de 'OMPI : France Telecom v. Les pages jaunes
francophones :

« 5. Discussion and Findings

Paragraph 4(a) of the Policy establishes three elements that must be established by a Complainant to
merit a finding that a Respondent has engaged in abusive domain name registration, and to obtain
relief. These elements are that:

(i) Respondent's domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in
which the complainant has rights;

(i) Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
(iii) Respondent's domain name has been registered and is being used in bad faith.
Each of the aforesaid three elements must be proved by a complainant to warrant relief.
a) ldentity or Confusing similarity

There is no doubt that there is similarity between the French trademarks of the Complainant and the
characteristic elements of the domain name in issue. The difference in the top-level domain name is of
no relevance in this regard.

b) Legitimate Rights and Interests in Respect of the Domain Name

The Complainant admits that the Respondent operates a web directory for French speaking
businesses, at least under the domain name France.com registered on behalf of France Online (see
Annex G of the Complainant and Remarks of June 23, 2000).

Now, it seems that the domain names in issue are still under construction, at least according to a visit
(documented as Annex F) in April 2000.

Therefore, the only legitimate interest of the Respondent appears to be to keep the priority of right
onto the domain name, which its prior registration of that domain name secured it.

Nonetheless, the Panel does not consider it in itself improper to keep a domain name for some time
without using it. It cannot be said that there is no legitimate interest in trying to secure a priority of right
and to maintain that right. It might well be that under the laws of some jurisdictions, the registering of
domain names to preserve a priority of right would not be deemed worthy of protection, as it has been
judged under Swiss law for trade names that were registered in a purely defensive way. The
administrative proceedings do not allow to inquire in details about the state of French and U.S. law in
that regard, this difficult question being properly to be adjudicated by ordinary courts of law.

It might also be contrary to the policy of the registrar to allow for sites to be under construction for
years without effective use, but this Panel has no authority in that regard, which is a contractual matter

properly to be adjudicated under the contract between registrant and registrar and by proceedings
between them.

Hence, the Panel is unable to conclude that the Respondent has no legitimate right or interest in the
domain name in issue.

¢) Registration and Use in Bad Faith
1. Bad faith Registration

According to the Respondent, the trademarks of the Complainant are not valid, either under French
law or under European law or U.S. Law.
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The Panel finds that the verbal element  Pages jaunes is clearly descriptive of a sort of directories
which is well known under this very name in French, "Amarillas P4ginas" in Spanish, "Yellow Pages"

in English, etc. The Panel does not have to pass a judgment on the validity of trademarks that are
registered under French law, but it should take into account the likelihood of them being found to be
invalid in order to assess the good faith or bad faith of the Respondent, which appears to be
connected with France as well as the Complainant.

In this regard, the Panel has to consider the need of the public to connect to web sites that offer
directory services under the most common denomination for such services. The fact that all over
Europe, as well as in the U.S., Australia, Canada, India, Russia and other countries, business
directories are known under the name Yellow Pages precludes the Complainant’s claim to exclusivity,
based on its trademarks, trade name or any other intangible asset. Some descriptive terms have to
remain in the public domain in order for the information society to run smoothly.

Now, this might lead to deny to the Respondent the exclusive use of its registered domain name.
However, the present dispute is not between the Respondent and a third party which the Respondent
would charge with cybersquatting, but between the Complainant, which asserts an exclusivity on
domain names consisting of pagesjaunes/..., and the Respondent. We conclude that the public
interest is best served if the net users can access to business directories through more than one
company and site. Further, we find that through the vast array of web sites which Complainant directly
or indirectly controls, the Complainant can propose its services and derives enough income from
advertising, so that its own interests are not imperiled by the coexistence with the Respondent’s
domain name.

These findings also mean that the Respondent could not have acted objectively in bad faith when
acquiring the first registration on the domain name in issue.

2. Bad Faith Use

No finding of use in bad faith can be made against the Respondent. The Respondent did not try to sell
or otherwise apply pressures for obtaining advantages in connection with the release of the domain
name. The Respondent does not appear to collect well-known domain names that were left
unoccupied by the companies most legitimately entitled to them. On the contrary, the professional
activities of France Online seem to dictate to have some domain name of the sort in issue. Assuredly,
the Panel cannot follow the argument of the Respondent’s learned counsel when he states that the
Complainant could have registered the domain name in issue in 1995, when most non U.S.
companies had to register domain names with a national top level domain name, such as the one
Pagejaunes.fr of which the Complainant is an "indirect owner" (see annex R). In any case, the point is
not decisive, as it is hypothetical.

Finally, in the present circumstances, the fact that the Respondent seems not to be an active company
is not a sign of bad faith, since it clearly and unmistakably reacted when the Complainant opened the
present proceedings, and gave full details about address and contact person.

For the reasons set above, the request to transfer or to delete the domain name shall be denied.

6. The Counter Claim

The Respondent requests the Panel to declare that the Complaint was brought in bad faith and
constitutes an abuse of the administrative proceedings.

Now the present case presents complex issues of fact and legal issues, e.g. the validity of the French
trademarks owned by the Complainant, the keeping of the domain name in issue on hold for four
years, and the legitimate interests of the French-speaking directories to use their domain name
undisturbed by the use of the web site of the Pagesjaunes francophones. It is not a case of "reverse
domain name hijacking" but a case of a genuine commercial dispute arising between competitors as to
the rights of each of them. Further, the Complainant could well win the case if it were to be brought to
the French courts, if those courts are competent by reason of the common nationality of the real
competitors, as was witnessed e.g. by the Atlantel case, one of the first French cases to be decided in
circumstances akin to those of the present case, and in favor of the then plaintiffs.
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7. Decision
The Panel declines to order the transfer or the deletion of the domain name in issue.

The Panel declines to declare that the Complainant was brought in bad faith and constitutes an abuse
of the administrative proceedings.”
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Annexe n° 2:Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(As Approved by ICANN on October 24, 1999)

1. Purpose This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") has been
adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), is
incorporated by reference into your Registration Agreement, and sets forth the terms and
conditions in connection with a dispute between you and any party other than us (the
registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you.
Proceedings unddParagraph 4f this Policy will be conducted according to the Rules for
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of Procedure"), which are
available atwww.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htrand the selected administrative-
dispute-resolution service provider's supplemental rules.

2. Your Representations By applying to register a domain name, or by asking us to maintain

or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the
statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate; (b) to
your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise
violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain name for an
unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the domain name in violation of any
applicable laws or regulations. It is your responsibility to determine whether your domain
name registration infringes or violates someone else's rights.

3. Cancellations, Transfers, and ChangesWe will cancel, transfer or otherwise make
changes to domain name registrations under the following circumstances:

a. subject to the provisions &faragraph 8our receipt of written or appropriate electronic
instructions from you or your authorized agent to take such action;

b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent
jurisdiction, requiring such action; and/or

c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any
administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this
Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (Basmgraph 4(iand(k) below.)

We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in
accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements.

4. Mandatory Administrative Proceeding.

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a
mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the
administrative-dispute-resolution service providers listedvatv.icann.org/udrp/approved-
providers.htm(each, a "Provider").

a. Applicable Disputes.You are required to submit to a mandatory administrative proceeding
in the event that a third party (a "complainant”) asserts to the applicable Provider, in
compliance with the Rules of Procedure, that

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or
service mark in which the complainant has rights; and
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(i) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name;
and

(iif) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements
are present.

b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith-or the purposes dfaragraph 4(a)(iij)

the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be
present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name
primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name
registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a
competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-
of-pocket costs directly related to the domain name; or

(i) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or
service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have

engaged in a pattern of such conduct; or

(iif) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business
of a competitor; or

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial
gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of
confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or
endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or
location.

c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in
Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to
Paragraph ®f the Rules of Procedure in determining how your response should be
prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if
found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented,
shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes
of Paragraph 4(a)(ii)

(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations
to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in
connection with a bona fide offering of goods or services; or

(i) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly
known by the domain name, even if you have acquired no trademark or
service mark rights; or

(i) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name,
without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to
tarnish the trademark or service mark at issue.

d. Selection of Provider.The complainant shall select the Provider from among those
approved by ICANN by submitting the complaint to that Provider. The selected Provider will
administer the proceeding, except in cases of consolidation as desciitzgddnaph 4(f)
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e. Initiation of Proceeding and Process and Appointment of Administrative Panelhe

Rules of Procedure state the process for initiating and conducting a proceeding and for
appointing the panel that will decide the dispute (the "Administrative Panel").

f. Consolidation. In the event of multiple disputes between you and a complainant, either
you or the complainant may petition to consolidate the disputes before a single
Administrative Panel. This petition shall be made to the first Administrative Panel appointed
to hear a pending dispute between the parties. This Administrative Panel may consolidate
before it any or all such disputes in its sole discretion, provided that the disputes being
consolidated are governed by this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN.

g. Fees.All fees charged by a Provider in connection with any dispute before an
Administrative Panel pursuant to this Policy shall be paid by the complainant, except in cases
where you elect to expand the Administrative Panel from one to three panelists as provided
in Paragraph 5(b)(ivdf the Rules of Procedure, in which case all fees will be split evenly by
you and the complainant.

h. Our Involvement in Administrative Proceedings.We do not, and will not, participate in

the administration or conduct of any proceeding before an Administrative Panel. In addition,
we will not be liable as a result of any decisions rendered by the Administrative Panel.

i. Remedies.The remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an
Administrative Panel shall be limited to requiring the cancellation of your domain name or the
transfer of your domain name registration to the complainant.

j. Notification and Publication. The Provider shall notify us of any decision made by an
Administrative Panel with respect to a domain name you have registered with us. All decisions
under this Policy will be published in full over the Internet, except when an Administrative
Panel determines in an exceptional case to redact portions of its decision.

k. Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements
set forth inParagraph 4hall not prevent either you or the complainant from submitting the
dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory
administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an
Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or
transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal
office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision
before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have
received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a
copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit
against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under
Paragraph 3(b)(xiii)of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the
location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See
Paragraphs land 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such
documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the
Administrative Panel's decision, and we will take no further action, until we receive (i)
evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us
that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court
dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your
domain name.

5. All Other Disputes and Litigation. All other disputes between you and any party other than

us regarding your domain name registration that are not brought pursuant to the mandatory
administrative proceeding provisions Béragraph 4hall be resolved between you and such
other party through any court, arbitration or other proceeding that may be available.

6. Our_Involvement in Disputes We will not participate in any way in any dispute between
you and any party other than us regarding the registration and use of your domain name. You
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shall not name us as a party or otherwise include us in any such proceeding. In the event that
we are named as a party in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all
defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend ourselves.
7. Maintaining the Status Quo We will not cancel, transfer, activate, deactivate, or otherwise
change the status of any domain name registration under this Policy except as provided in

Paragraph above.
8. Transfers During a Dispute

a. Transfers of a Domain Name to a New HoldelYou may not transfer your domain name
registration to another holder (i) during a pending administrative proceeding brought pursuant
to Paragraph 4r for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our
principal place of business) after such proceeding is concluded; or (ii) during a pending court
proceeding or arbitration commenced regarding your domain name unless the party to whom
the domain name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the
decision of the court or arbitrator. We reserve the right to cancel any transfer of a domain name
registration to another holder that is made in violation of this subparagraph.

b. Changing Registrars.You may not transfer your domain name registration to another
registrar during a pending administrative proceeding brought pursuBatragraph %r for a

period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of
business) after such proceeding is concluded. You may transfer administration of your domain
name registration to another registrar during a pending court action or arbitration, provided that
the domain name you have registered with us shall continue to be subject to the proceedings
commenced against you in accordance with the terms of this Policy. In the event that you
transfer a domain name registration to us during the pendency of a court action or arbitration,
such dispute shall remain subject to the domain name dispute policy of the registrar from
which the domain name registration was transferred.

9. Policy Modifications. We reserve the right to modify this Policy at any time with the
permission of ICANN. We will post our revised Policy at <URL> at least thirty (30) calendar
days before it becomes effective. Unless this Policy has already been invoked by the
submission of a complaint to a Provider, in which event the version of the Policy in effect at
the time it was invoked will apply to you until the dispute is over, all such changes will be
binding upon you with respect to any domain name registration dispute, whether the dispute
arose before, on or after the effective date of our change. In the event that you object to a
change in this Policy, your sole remedy is to cancel your domain name registration with us,
provided that you will not be entitled to a refund of any fees you paid to us. The revised Policy
will apply to you until you cancel your domain name registration.

I

38



