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l. INTRODUCTION

1. Leprésent document a pour but d' aider le SCT a déterminer dans quels domaines une
coopération internationale dans le cadre de I’ OMPI apparait a la fois nécessaire et réalisable.
Il est fondé sur :

- lesréaultats de |’ éude relative a I’ utilisation des marques sur I’ Internet établie par le
Bureau international pour la deuxieme partie de la deuxieme session du SCT, qui
S est tenue & Genéve du 7 au 12 juin 1999%;

- lesdédibérations qui ont eu lieu au sein du SCT & cette réunion?;

- le questionnaire portant sur des cas fictifs d' utilisation de marques sur I’ Internet et
les réponses recues & ce jour™.

2. |l apparait souhaitable de centrer une approche harmonisée a I’ échelon international sur
les questions de droit matériel des marques et, en particulier, sur les problémes résultant de la
tension entre le caractere territorial des droits de marque et la nature planétaire de I’ Internet.
Ces questions feront |’ objet des troisiéme et quatriéme parties du présent document.

S agissant des questions de compétence et de droit international privé, |I'urgence d' une
coopération international e semble actuellement moindre en ce qui concerne les marques.

II.  COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DROIT INTERNATIONAL PRIVE

3.  Commeil aétérelevé au cours de la deuxieme partie de la deuxiéme session du SCT,
les questions de compétence ont un caractére général et ne sauraient étre limitées au droit des
marques. A |’échelon international, une approche généraliste a été adoptée dans

I’ Avant-projet d' une Convention sur la compétence juridictionnelle et les effets des jugements
en matiére civile et commerciale (“I' Avant-projet”) auquel travaille actuellement la
Conférence de La Haye de droit international privé®. En ce qui concerne les accusations

d atteinte & une marque résultant de I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet, il découlerait de cet
avant-projet que

i) envertu del’article 3, le demandeur pourrait intenter des poursuites au for du
défendeur. Letribunal sais aurait une compétence juridictionnelle générale’,
c'est-a-dire qu’il aurait compétence pour connaitre de toutes |es accusations d’ atteinte
que le demandeur pourrait porter al’ égard du défendeur, donc des litiges portant sur des
marques protégées dans plusieurs pays. Rien n’est prévu cependant pour le casou le
défendeur se trouverait dans une zone “sanctuaire”®;

! Document SCT/2/9.

2 Voir le rapport (document SCT/2/12).

3 Circulaire C. 6238 du 30 juillet 1999. Lesréponses au questionnaire sont résumées dansle

document SCT/3/2. Les casfictifs évoqués dans le présent document renvoient a ce

guestionnaire.

Cet avant-projet est commenté dans le document SCT/3/3.

> Voir les paragraphes 40, 41 et 46 a 48 du document SCT/2/9, |e paragraphe 25 du document
SCT/3/3 et le casfictif n° 1.

6 Voir le paragraphe 46 du document SCT/2/9 et |e paragraphe 51 du document SCT/3/3.
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i)  ou bien le défendeur pourrait, en vertu del’ article 10, choisir d’intenter des
poursuites au for du dédlit (forum delicti commiss). En droit des marques, ce serait
généralement le lieu ou la marque qui a subi |’ atteinte alléguée bénéficie d’ une
protection. En vertu del’article 10.1)b) de I’ avant-projet, le défendeur pourrait
cependant récuser ce for en faisant valoir qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que
I’ utilisation du signe sur I’ Internet était susceptible de produire un dommage, en
I’ occurrence de porter atteinte a une marque protégée dans ce pays.

4. Enrégle générale, leslitiges en matiére de marques sont tranchés selon la loi en vertu de
laquelle la marque bénéficie o une protection (lex loci protectionis)’. Pour I’ heure, il

N’ apparait pas nécessaire de modifier cetteregle. |1 découle en effet du principe de
territorialité qu’ une marque N’ existe pas, juridiquement parlant, ailleurs que la ou elle et
protégée. En conséquence, seulelaloi du lieu de la protection (lex loci protectionis) peut
fournir les critéres selon lesquels on déterminera s'il y a eu ou non atteinte a la marque.
Commeil a ééreevé dans!’éude, le fait qu’une loi donnée soit applicable n’ entraine pas
automatiquement la conclusion qu’il y a effectivement eu atteinte a une marque (protégée
selon cette loi) du fait de |’ utilisation d’un signe sur I’Internet®. Laréalité de |’ atteinte portée
aux droits devra étre déterminée sur la base de la loi applicable.

5.  Etant donné que I’ utilisation des marques
sur |” Internet ne semble pas poser de
problémes spécifiques en ce qui concerne la
compétence juridictionnelle et le droit
international privé, il est proposé que le SCT
n’aille pas plus loin dans |’ examen approfondi
de ces questions.

IIl.  ADAPTER LE DROIT DES MARQUES, DE CARACTERE TERRITORIAL, A UN
MOYEN DE COMMUNICATION PLANETAIRE

Questions susceptibles de faire I’ objet d’ une coopération internationale

6. Parmi les problémes juridiques de fond qui se posent, ceux qui résultent de latension
entre le caractére territorial du droit des marques et la nature planétaire de I’ Internet méritent
sans doute une attention particuliére. A laderniére réunion du SCT, un consensus semble

S étre dégagé en ce qui concerne les deux principes fondamentaux ci-apres:

i) laprotection des marques doit S éendreal’ Internet, et
i)  cette protection ne doit &re ni plus ni moins éendue qu’en dehors de I’ Internet.

7.  Cesdeux principes ne sont cependant pas faciles a mettre en cauvre dansla pratique. La
raison principale en est que les droits sur les marques sont territorialement limités, et que des
caractéristiques importantes de ces droits tiennent a leur caractére territorial.

Voir les paragraphes 49 a 51 du document SCT/2/9 et le casfictif n° 1.
Voir le paragraphe 58 du document SCT/2/9.
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8.  Orl'Internet crée un “cyberespace” illimité qui tend aignorer les frontieres nationales et
remet ains en question les caractéristiques fondamental es des droits attachés aux marques.
Les problemes juridiques résultant de cette situation sont pour une large part non résolus,
comme en témoignent les réponses apportées aux cas fictifs du questionnaire et la
jurisprudence publiée des tribunaux du monde entier. Pour que le droit des marques

S applique, en gros, de la méme maniére sur |’ Internet qu’ en dehors, et tant qu’il n’existera
pas en la matiére un droit uniforme a |’ échelle de la planete, il faudrait en “transposer” les
éléments fondamentaux pour I’ Internet. 1l est par conséquent proposé que le SCT concentre
sa réflexion sur ces questions en examinant :

i)  dansquellescirconstances |’ utilisation d’un signe sur I’ Internet porte atteinte a
des droits de marque;

i)  I'effet universal d’uneinjonction; et

iif)  comment rendre possible la coexistence de droits concurrents sur |’ Internet.

Atteinte a des droits de marque par utilisation d’un signe sur I’ I nternet

9. Lepremier point qui appelle peut-étre une approche harmonisée al’ échelon
international est le concept d' atteinte aux droits. |l n’'a pas encore été défini quand et dans
quelles circonstances I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet peut étre considérée comme portant
atteinte a une marque qui et protégée dans un pays donné. La notion d’ atteinte peut

S entendre soit dans un senslarge, soit dans un sensredtrictif.

10. Pour qu'il y ait atteinte au senslarge, il suffirait qu’un signe soit visible sur un écran
d ordinateur dans un pays otl un droit concurrent existe’. Le droit exclusif sur une marque
produirait dans ce cas de figure un effet quas universel. On pourrait méme I’ invoquer pour
bloguer une utilisation du signe en question qui ne serait pas destinée a un pays, ni n’aurait
dans ce pays d' effet autre que la visibilité du signe sur un écran d’ ordinateur. Résultat,
utiliser un signe sur I’ Internet pourrait théoriguement susciter des accusations d’ atteinte aux
droits dans pratiquement tous les pays du monde™.

11. Selon une approche plus restrictive, pour qu’il y ait atteinte il faudrait qu’un “lien” soit
établi entre |’ utilisation du signe sur I’ Internet et le pays ou la marque est protégée. Les
facteurs a prendre en considération pour éablir I’ existence d’' un lien avec un pays donné
doivent faire I’ objet d’ une réflexion, mais les différents pays sont susceptibles d’ opter pour
des normes différentes. S'il était possible de convenir d’ un ensemble de criteres a |’ échelon
international ™, il serait plus facile pour les entreprises de savoir a |’ avance dans quels pays
leurs activités revétiront un caractere [égal. Dans cette optique, deux questions
supplémentaires devraient étre examinées:

i) premierement, s'il faudrait, pour qu’un “lien” avec un pays donné soit établi,
que I' utilisateur ait eu I’ intention de produire des effets dans ce pays, ou a tout le moins
que les effets produits aient éé prévisibles pour |’ utilisateur';

Voir le casfictif n° 2.

Voir le paragraphe 62 du document SCT/2/9.

' Voir les paragraphes 28 434 et 62 466 du document SCT/2/9.
2 Voir lescasfictifsn® 2.b), 3.b) et ¢), 4.b) et ©).

10
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i)  deuxiémement, s'il faut établir une distinction entre les différents degrés
d interactivité du site Web sur lequel le signe est utilisé™ : il pourrait en effet y avoir
lieu detraiter différemment I utilisation d’un signe selon qu’ elle sinscrit dans un
contexte publicitaire™ ou qu’elle est faite sur un site Web de vente par correspondance’
ou de fourniture de marchandises ou de services numériques'®.

5

12. Enrapport avec la notion d atteinte se pose la question de déterminer s les utilisateurs
d’ un signe sur I Internet devraient pouvoir éviter |’ établissement d’un lien avec certains
territoires par le jeu d’ une déclaration (“avertissement”) apparaissant sur leur site Web'’. Les
entreprises pourraient trouver 1a un outil assez souple leur permettant de “territorialiser” leur
utilisation d’un signe sur I’ Internet, et d’ éviter de se voir accusées de porter atteinte a des
droitsdanste ou td territoire ou existeraient des droits concurrents. Toutefois plusieurs
probleémes se posent, dont certains ont é&é débattus a la derniére réunion du SCT :

- I'utilisateur d'un signe risque d’ avoir a faire des recherches dans e monde entier
pour détecter d’ éventue s droits concurrents afin de déterminer s'il doit formuler un
avertissement visant tel ou tel pays (“ce produit n’est pas disponible dans les pays X,
Y et Z") ou visant d autrestitulaires de droits (“nous n’avons aucun rapport avec A,
BetC),

- Sl devait y avoir renonciation explicite al’ égard de certains pays, peut-étre
faudrait-il que le message de renonciation soit formulé dans les langues en usage
dans ces pays,

- danslescasou il existe une multitude de détenteurs d’ éventuel s droits concurrents
dansle monde, il serait probablement quasiment impossible de dénier toute relation
avec chacun d’ entre eux sur une seule page Web;

- les messages de cette nature comporteraient toujours un risque résiduel de confusion;

- ledéni explicite de toute relation avec tel ou tel autre utilisateur risquerait d’ affaiblir
lavaleur de la marque “forte”.

13. Nombre de ces problemes pourront peut-étre se résoudre par une formulation adéquate
du message de renonciation. Au lieu de dénier de fagon négative toute relation avec certains
pays ou certains titulaires de droits, I’ utilisateur pourrait par exemple expliquer, de fagon
positive, que

i) ledignequ’il utilise a éé enregistré dans un territoire donné;
i) il n'y aaucunereation entre lui et d’ autres utilisateurs du signe;
iii)  lesmarchandises ou les services qui sont commercialisés sous ce signe sont
uniguement disponibles dans certains pays (“ce produit est disponible seulement
danslespays X, Y et Z").

13
14
15
16

Voir les paragraphes 19 a 22 du document SCT/2/9.

Voir le casfictif n° 2.

Voir le casfictif n° 3.

Voir le casfictif n° 4.

" Voir les paragraphes 36, 37 et 66 du document SCT/2/9 et les casfictifsn® 2.c), 3.d) et 4.d)
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14. Le SCT estinvité a considérer s la
notion d’ atteinte & une margue doit ére
définie a I’ échelon international eu égard a

I" utilisation de signes distinctifs sur |’ Internet,
et a formuler des observations sur le principe |
proposé dans I’ annexe.

Effets universals d' une injonction

15. Laportéed un droit de marque est déterminée non seulement par la définition des
circonstances dans lequel ce droit (passivement) subit une atteinte, mais auss par I’énoncé
des recours ouverts au titulaire du droit lorsgu’ une atteintea eu lieu. S'il a éé porté atteinte a
un droit de marque par I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet, letitulaire du droit doit-il
pouvoir exiger, par voie de justice, que le défendeur cesse tout usage de ce signe dans tout
I"Internet? Une injonction de cette nature produirait des effets auss universels que |’ est
I’Internet lui-méme. Si I’ on veut transposer dans le cyberespace le droit traditionnel des
marques (aux effets territorialement limités) il ne faut pas que la propriété d’ une marque

— nationale — emporte un droit exclusif dans tout le cyberespace, ¢’ est-a-dire potentiellement
dansle monde entier. |1l semblerait par conséquent plus conforme au droit traditionnel des
marques que les recours ouverts soient, dans la mesure du possible, limités au territoire pour
leque letitulaire détient un droit exclusif. Vue sous cet angle, I’ injonction valable pour tout
I”Internet apparait contestable. Lestribunaux vont sans doute devoir adopter une approche
plus créative pour concevoir des parades équitables, consistant par exemple a obliger

I utilisateur d’'un signe sur I’ Internet a prendre des mesures raisonnables pour éviter

I” établissement de contacts avec le territoire sur lequel letitulaire de la marque détient un
droit exclusf. Cela pourrait sefaire, par exemple, en affichant sur le site Web des
déclarations a effet d’ “avertissement” ou de “renonciation” (voir le paragraphe 12), en ayant
recours a des mécani smes techniques bloguant I’ accés au site pour les utilisateurs de I’ Internet
Situés dans un pays donné, ou en refusant de fournir des marchandises ou des services aux
consommateurs situés sur un territoire donné. 1l pourrait auss étre imposé a des utilisateurs
concurrents de partager un “portail” commun, ou d’insérer mutuellement des liens pointant
versles sites Web les uns des autres'®,

16. Il semble cependant qu’il ne faille pas totalement exclure la possibilité d'injonctions
valables pour tout I’ Internet. En particulier dansles casou I’on a utilisé un signe sur
I’Internet en visant délibérément une marque (tels que les cas de conflit entre marque notoire
et nom de domaine envisagés a |’ article 6 de la Recommandation commune concernant des
dispositions relatives & la protection des marques notoires)™®, il sera peut-étre nécessaire

8 Voir les paragraphes 67 & 69 du document SCT/2/9 et les cas fictifs n® 2.b), 3.b) et 4.b)
9 Article6 Noms de domaine en conflit avec une marque notoire

1) [Noms de domaine en conflit] Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit
avec une marque notoire au moins lorsgue ce nom de domaine, ou un de ses ééments
essentiels, congtitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une tranditération de
la marque notoire et qu’il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

[Suite de la note page suivante]
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d interdire toute forme d' utilisation du signe en conflit sur I’ Internet afin d’en supprimer les
effets sur le territoire (ou les territoires) ou la marque est protégée, et pour empécher qu’il soit
porté atteinte par cette utilisation aux intéréts |égitimes du propriétaire de la marque.

17. Le SCT et invitéa considérer

I’ opportunité de définir a I’ échelon
international I’ é&endue des droits exclusifs
attachés a une marque, eu égard a I’ utilisation
de signes digtinctifs sur I Internet, et a
formuler des observations sur le principe Il
proposé dans I’ annexe.

V. PERMETTRE LA COEXISTENCE DE DROITS SUR L'INTERNET

18. Enraison du caractére territorial de la propriété d une marque, des marques identiques
ou similaires au point de préter a confusion peuvent appartenir dans différents pays a des
propriétaires différents n"ayant aucun lien les uns avec les autres®. Souvent, il existe des
droits mutuellement exclusifs pour différents propriétaires de différents pays. La situation se
complique sur I’ Internet, ot un signe est visible sur les écrans d’ ordinateur du monde entier.
Ce qui éait coexistence de droits hors de I’ Internet risque de tourner au “conflit de droits’ sur
I’Internet. Peut-étre pourra-t-on parer a certains conflits en définissant la notion d’ atteinte et

I’ é&tendue des droits exclusifs attachés a une marque (voir ci-dessusen |11), maisil restera sans
doute bon nombre de conflits a résoudre autrement.

19. Des conflits de ce genre peuvent déboucher sur une situation ou lestitulaires de droits
en conflit se font mutuellement barrage, chacun empéchant |” autre d’ utiliser son signe sur
I"Internet avec I’ aide des tribunaux de son pays™. On arguera qu’ils devraient serégler par
entente contractuel le entre les titulaires de droits en conflit. Notons que de tels conflits ne
congtituent pas des exceptions éloignées de la réalité mais sont la conséguence logique de la
tension entre le principe de territorialité qui joue en matiére de marques et le caractére
mondial du moyen de communication dans lequel les marques sont utilisées. 11 semblerait
donc qu'il faille s attaquer au probléme “alaracing’, ¢’ est-a-dire en droit des marques, afin
de donner aux |égitimestitulaires de droits |a certitude qu’ils peuvent utiliser leurs marques
sur I’ Internet sans avoir a craindre de poursuites de la part de titulaires de droits relevant
d’autresjuridictions.

20. Dansle document SCT/2/9, il &ait proposé de permettre aux tribunaux ayant a
connaitre de litiges portant sur des marques de tenir compte du fait que le défendeur possede
dans un autre pays un droit sur le signe en conflit, et d gjuster |les mesures réparatrices en
conséquences™. Toutefois pour qu'il soit possible & tous lestitulaires de droits d’ étendre &
I’Internet I’ utilisation |égitime de leurs signes, il semble qu’il faille prévoir dansle droit des

[Suite de la note de la page précédente]
2) [Annulation; transfert] Le propriétaire dela marque notoire est habilité & demander, par une
décision de I’ autorité compétente, que le détenteur du nom de domaine en conflit annule
I’ enregistrement du nom de domaine ou le transfére au propriétaire de la marque notoire.
2 Voir les paragraphes 59, 127 et 145 & 148 du document SCT/2/9 et les casfictifsn®™ 2, 3 et 4.
2 Voir le casfictif n° 4.e).
Voir le paragraphe 148 du document SCT/2/9.
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marques une solution plus explicite, par exemple en adoptant un principe général en vertu
duque tout titulaire d'un droit sur un signe distinctif pourrait utiliser ce signe sur I’ Internet
concurremment avec tout autre titulaire de droits, bien entendu sous réserve de certaines
limitations (voir le paragraphe 22 ci-apres). Un tel principe pourrait étre considéré comme
une expression de I’indépendance de |a protection d’ une méme marque dans différents pays,
prévue &’ article 6.3) de la Convention de Paris®.

21. Devant lestribunaux, lefait pour le défendeur d' éretitulaire d’ un droit exclusf sur le
signe dans un autre pays pourrait congtituer un moyen de défense ou une présomption simple
d utilisation |égitime, a charge éventuellement pour le défendeur d apporter la preuve que les
conditions matérielles de cette utilisation légitime sont bien remplies. La possibilité
d’invoquer des droits nationaux ou régionaux (donc territorialement limités) pour empécher
d’autrestitulaires de droits d’ utiliser un signe sur I’ Internet serait assortie de limitations.

22. Afinde préserver lesintéréts des propriétaires de marques, il semblerait judicieux
d assortir le principe de coexistence de droits | égitimes de limitations a deux égards:

i)  Premiérement, il faudrait réduire le risque de confusion & un minimum. A cet
effet, il pourrait étre exigé de I’ utilisateur du signe qu’il indique clairement ou la
marque et protégeée, et le fait qu’il n'existe aucune relation entre lui et d autres
utilisateurs du signe (voir le paragraphe 12 ci-dessus). Impossible toutefois d’ éliminer
totalement le risque de confusion, car des utilisateurs de I’ Internet recherchant le
propriétaire d’ une margque donnée peuvent fort bien appeler le site Web d'un utilisateur
concurrent et seulement alors, alalecture d'une mise au point sur ce site Web, réaliser
gu’ilsn’ont pastrouvé ce qu’ils cherchaient. 1l y ala ce quel’on appelle parfois
“confusion d'intérétsinitiale’. Le SCT devra décider s ce risque résidue de confusion
est contrebalancé par le fait que, en cas de conflit entre des droits (nationaux ou
régionaux) légitimes, ce principe permet a chague titulaire de droit d' utiliser celui-ci sur
I’Internet, ce qui serait (Iégalement) impossible autrement.

i)  Deuxiemement, le principe de coexistence ne jouerait pas s I'un des
utilisateurs avait enregistré ou utilisé sa marque “de mauvaise foi”. Seul I’ utilisateur
“de bonne foi” devrait bénéficier des limitations mises a la possibilité de poursuites
pour atteinte aux droits.

23.  Devant lestribunaux, la“ mauvaise foi” pourrait é&re invoquée pour réfuter la
présomption d’ utilisation légitime. Ce pourrait alors ére au demandeur de rapporter la preuve
des faits constitutifs d’ un enregistrement ou d’ une utilisation “de mauvaise foi”. Pour éablir
la* mauvaise foi”, les tribunaux pourraient se fonder sur I’article 4.5)c) dela
Recommandation commune concernant des dispositions relatives a la protection des marques
notoires?*, en vertu duquel le fait que |’ utilisateur avait ou aurait dii avoir connaissance dela

= “ Une marque régulierement enregistrée dans un pays de I’ Union sera considérée comme

indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de I’ Union, y compris e pays

d origine.”

“Pour déterminer la mauvaise foi aux finsdu présent alinéa, I’ autorité compétente examine s la
personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, la marque en conflit avec une marque notoire
avait connaissance, ou aurait dd avoir connaissance, de la marque notoire au moment de

I’ utilisation ou de I’ enregistrement de la marque en conflit.”

24
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marque doit étre pris en compte. Reléveraient par exemple de la “mauvaise foi” les situations

ou letitulaire d un droit a acquis celui-ci ou I’ utilise dans e dessein de profiter de la notoriété

associée ala marque d autrui. Peut-étre conviendrait-il de définir des critéres supplémentaires
afin de rendre plus prévisible |’ application de I’ exception de “mauvaise foi”.

24.  Enoutre, il faudrait décider s le principe de coexistence devrait S appliquer
indépendamment du contexte dans lequel la marque est utilisée sur I’ Internet, ou S'il devrait
étre limité aux Situations ou e contact avec tel ou tel territoire ne peut pas étre évité. Ce serait
par exemple le cas lorsque la marque est utilisée sur un site Web & vocation publicitaire®, ou
lorsque des produits numériques (programmes d’ ordinateur) ou des services numériques
(moteurs de recherche Internet) sont fournis gratuitement. Dés lors que des produits ou des
services sont fournis moyennant paiement®, il serait possible &I’ utilisateur du signe de limiter
la portée territoriale de ses activités commerciales, par exemple en ayant recours a des filtres
qui dimineraient les détenteurs de cartes de crédit enregistrées dans certains pays®’. Des
limitations de ce genre seraient encore plus facile a mettre en cauvre dans les cas ou les
marchandises auraient & étre livrées physiquement au consommateur®®. Notons, cependant,
gue de telles restrictions contraindraient toute personne souhaitant utiliser un signe sur
I"Internet a effectuer une recherche dans chacun des pays du monde aux fins de détecter

d éventuels droits en conflit (enregistrés ou non enregistrés), pour éviter de S exposer a des
poursuites.

25.  Autre point a préciser dans ce contexte : le principe de coexistence devrait-t-il

S appliquer uniquement en faveur des marques enregistrées? Cela présenterait I’ avantage
qu’il pourrait suffire & un tribunal de demander au défendeur de fournir une piece justificative
d’un enregistrement en vigueur. En revanche cela laisserait sans solution les conflits de droits
touchant des signes distinctifs qui ne répondraient pas a ce critere.

26. Le SCT est invité a décider s la question
de la coexistence de droits sur I’ Internet doit
étretraitée a |’ échelon international, et a
considérer le principe |11 proposé dans

I’ annexe.

V. UTILISATION ASSOCIATIVE DE SIGNES SUR L'INTERNET

27.  Lesentiment général lors de la deuxiéme partie de la deuxiéme session du SCT a éé
qu'il n'y apaslieu d'@aborer un droit des marques entiérement nouveau pour I’ Internet. Les
participants ont auss fait observer que s I’ on tentait de réglementer les formes « nouvelles »
d' utilisation des marques sur I’ Internet, il faudrait que ce soit de maniére souple et

technol ogiquement neutre. Ce point a été particuliérement souligné eu égard aux modes
“nouveaux” de création d’ associations avec des signes ou des marques, tels que I’ insertion de
liens hypertextes, e cadrage ou le métabalisage™.

% Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le casfictif n° 2.

% Voir lescasfictifsn® 3 et 4.

# Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le casfictif n° 4.

% Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le cas fictif n° 3.

#®  Voir les paragraphes 23 425, 78 et 79, 94 et 95 et 122 & 126 du document SCT/2/9 et les cas
fictifsn®5a09.
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28.  Lesproblemes nés de ces formes “nouvelles’ d' utilisation des marques ne tiennent pas
alatension entre le caractere territorial delaloi et la nature planétaire du moyen de
communication dans lequel les marques sont utilisées, mais plutdt aux difficultés rencontrées
pour appliquer leslois nationales sur les marques a des phénomeénes nouveaux. On pourrait
donc envisager de s en remettre a chague systéme juridique pour régler ces problemes.
Toutefois, s |es différents pays adoptent des approches différentes de ces questions, il devient
plus difficile pour les entreprises souhaitant participer au commerce économique mondial de
formuler une stratégie commerciale cohérente, parce que la ligne de démarcation entre |’ usage
“loyal”, licite, et I’ usage portant atteinte a la marque est tracée différemment d'un pays a
I’autre. Méme s une approche harmonisée a cet égard ne S impose pas comme une condition
sine qua non du fonctionnement du systéme, elle n’en aurait pas moins le mérite d’ accroitre la
prévisibilité des approches juridiques, dans I’ intérét de toutes les parties prenantes du
commerce éectronique mondial.

29.  Comme nombre de délégations I’ ont relevé a la derniére session du SCT, il ne s agirait
pas dans cette approche harmonisée de tenter de réglementer chagque forme “nouvelle”

d utilisation d’un signe distinctif sur I’ Internet, mais plutét de chercher a définir un éalon
commun pour distinguer |es pratiques acceptables des pratiques inacceptables. Pour cela,
deux maniéres de procéder différentes sont envisageables.

30. Lapremiere consisterait a définir des critéres de ce qui constitue une utilisation
inacceptable. Comme de tels critéres seraient nécessairement trés abstraits et de caractere
général, I’ effet harmonisateur en serait limité. La“mauvaise foi” pourrait congtituer un
élément d’ appréciation commun pour distinguer entre utilisation légitime et modes

d utilisation interdits. Cette notion abstraite pourrait alors étre précisée par un ensemble de
criteres.

31.  Selonlaseconde, on chercherait a définir, d’ une maniere générale, les formes d’' usage
“loyal” que chaque pays serait, au minimum, tenu de traiter comme acceptables dans sa
juridiction nationale.

32. Le CT estinvitéa considérer s ces cas
appellent une réponse harmonisée a I’ échelon
international et, dans |’ affirmative, quelle
approche lui semblerait préférable.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

PRINCIPES PROPOSES

Principel. Atteinte

1) Pour qu'il soit jugé que I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet porte atteinte a une marque
protégée en vertu de laloi d’'un paysou d'un territoire donné, peut-étre faudrait-il
obligatoirement que cette utilisation produise des effets dans le pays ou sur le territoire en
question [et que ces effets aient été [recherchés par] [prévisibles pour] le défendeur].

2) Pour éablir g I'utilisation d’'un signe sur I’ Internet a produit des effets dans un pays ou sur
un territoire donné, I’ autorité compétente pourrait tenir compte de toutes les circonstances et
notamment de renseignements concernant les facteurs suivants (liste non exhaustive) :

a)
b)

c)
d)
€)

f)
9)

h)

)

)

le service alaclientéle sur le territoire ou dans le pays concerné

I’ existence d’'autres liens a motivation commercial e avec des personnes résidant sur
le territoire ou dans le pays concerné;

la fréguentation effective du site Web pour lequel ou sur lequel le signe est utilisé
par des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné;

I”utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la
norme 1SO 3166;

I utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays
concerné

I’indication des prix dans une monnaie national e donnée;

I"indication d'une adresse ou d’un numéro de téléphone pour |es communications
ou commandes sur le territoire ou dans e pays concerné;

I’ existence dans le pays ou sur le territoire concerné d activités qui ne sont pas
menées par |I'intermédiaire de I’ Internet;

s I'utilisation se fonde sur un titre, le fait que cetitre ait éé octroyé (s agissant

d’ une marque, le fait que cette marque ait é&é enregistrée) dansle paysou sur le
territoire concerng;

s I'utilisation ne se fonde pas sur un titre mais est motivée par |’ objet d’un droit
existant, le fait que ce droit soit protégé (s agissant d' une marque, le fait que cette
marque ait éé enregistrée) dans le pays ou sur le territoire concerné.

3) S I'utilisateur d’un signe accompagne celui-ci d’ une déclaration précisant clairement et
sans ambiguité que le signe utilisé est [protégé] [enregistré] dans un pays ou sur un territoire
donné, qu’il Ny aaucun rapport entre lui et d' autres utilisateurs d’ un signe identique ou
similaire et que les marchandises ou les services offerts sont disponibles uniquement sur
certainsterritoires ou dans certains pays, I’ utilisation du signe en question pourrait étre
réputée ne pas avoir produit d effets dans les autres pays, a moins qu’il ne soit démontré que
I utilisateur ne s est pas conformé a sa déclaration.
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Principell. Injonctions

Le propriétaire de la marque a laquelle il a é&é porté atteinte par |’ utilisation d’ un signe sur
I’ Internet peut exiger la cessation de cette utilisation dans la mesure ou elle touche le territoire
sur lequel la marque est protégée.

Principelll. Coexistence de droits

1) L’utilisation d’un signe sur I’ Internet pourrait ére réputée ne pas porter atteinte a une
marque dans un pays ou sur un territoire donné s I’ utilisateur détient un droit [démontrabl €]
[découlant d’'un enregistrement] sur le signe dans un autre pays ou sur un autre territoire, sauf
S cedroit a été acquis ou utilisé de mauvaise foi.

2) Un droit [démontrable] [découlant d’ un enregistrement] sur un signe qui et utilisé sur
I’Internet pourrait ére considéré comme ayant été utilisé de mauvaise foi S la personne qui a
fait enregistrer lesigne ou qu’il I'a utilisé avait, ou aurait di avoir, connaissance de la marque
en conflit au moment de I’ utilisation ou du dép6t de la demande d’ enregistrement du signe en
cause, et s I utilisation du signe en question tirait indiment bénéfice du caractere distinctif de
la marque en conflit.

3) Il pourrait étre exigé de |’ utilisateur d’un signe qu’il accompagne ce signe d' une
déclaration claire et sans ambiguité selon laquelle le signe utilisé est [protégé] [enregistré]
dans un pays ou sur un territoire donné, [et] qu’il n'y a aucun rapport entre lui et d’' autres
utilisateurs d’un signe identique ou similaire [, et que les produits ou services offerts sont
seulement disponibles sur certains territoires ou dans certains pays|.

[Fin de I’ annexe et du document]



