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INTRODUCTION

1. Leprésent document contient un projet révise de dispositions concernant la protection
des marques, et autres titres de propriété industrielle attachés a des signes, sur I’ Internet,
accompagneé de notes.

2. Cesdispositions sont le résultat d’un processus qui a commence ala premiére session
du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et des
indications géographiques (SCT), qui s est tenue & Genéve du 13 au 17 juillet 1998. Le
Bureau international avait alors été invité a étudier les problémes juridiques qui peuvent se
poser lorsgu’ une marque est utilisée sur I’ Internet, en examinant attentivement les possibilités
d application des principes du droit en vigueur et en déterminant dans quelle mesure une
nouvelle approche harmonisée a I’ échelon international était nécessaire (voir les documents
SCT/2/9 et SCT/2/10).

3.  Lesreésultats de cette étude ont été examinés pendant la deuxieme partie de la deuxieme
session du SCT, du 7 au 11 juin 1999. A cette occasion, le SCT ainvité le Bureau
international a élaborer un questionnaire comportant des cas fictifs d’ utilisation de marques
sur I’Internet. Ce questionnaire visait a recueillir des renseignements sur la pratique suivie
par les Etats membres de I’OMPI, compte tenu de leur |égislation nationale. Sur la base des
débats de cette session et des renseignements recueillis dans les réponses au questionnaire, le
Bureau international a établi un document de synthése (voir le document SCT/3/2) et un
document de réflexion accompagneé d’ une version revisée des principes (voir le document
SCT/3/4), qui ont été examinés a latroisieme session du SCT, du 8 au 12 novembre 1999.

4.  Cesdispositions ont été examinées par le SCT a sa quatriéme session, qui S est tenue du
27 au 31 mars 2000 (voir les paragraphes 102 a 152 du document SCT/4/6), ainsi gqu’' a sa
cingquieme session, du 11 au 15 septembre 2000 (voir les paragraphes 13 a 111 du document
SCT/5/6 Prov.).

5.  Le présent document contient une version définitive du prochain projet de dispositions
accompagné de notes explicatives et une annexe, en version anglaise seulement, ou les
différences entre le texte du projet de dispositions adopté a la derniere réunion et le texte
figurant dans le présent document ont été mises en évidence (voir le document annexé au
résumeé présenté par la présidente dans le document SCT/5/5).

6. Il faut espérer qu'il sera possible d aboutir a une version définitive du projet de
dispositions a la présente session du SCT. Ce dernier devra alors déterminer laforme sous
lagquelle ces dispositions seront adoptées et notamment décider S'il convient de recommander
al’Assemblée de I’ Union de Paris et al’ Assemblée générale de I’ OMPI de les adopter, sous
laforme d’ une recommandation commune, aux réunions des assemblées de |’OMPI de
septembre 2001.
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Préambule

Etant donné que les présentes dispositions visent a faciliter I’ application &I’ utilisation
de signes sur I’ Internet de la [égislation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle
attachés a des marques ou d’ autres signes;

Etant donné que les Etats membres doivent appliquer &’ utilisation de signes sur
I’Internet, dans tous les cas ol cela s avére possible et que ce soit directement ou par analogie,
lalégidation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés a des marques ou
d’ autres signes,

Etant donné qu’ un signe utilisé sur I’ Internet est accessible simultanément et
immédiatement quel que soit le lieu;

L es présentes dispositions doivent étre appliquées afin d établir s, en vertu de la
|égidlation pertinente d’ un Etat membre, I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet a permis
d’ acquérir ou de maintenir en vigueur un droit de propriété industrielle sur une margque ou un
autre signe, ou a contribué alui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de
concurrence déloyale.
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PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Expressions abrégées

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsqu’ un sens différent est expressément
indiqué, on entend par

i) “Etat membre’ un Etat membre de I’ Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, de I’ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de |’ une et
I autre;

i) “droit” un droit de propriété industrielle attaché a un signe, qui est prévu par la
|égidlation applicable;

i) “autorité compétente” une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire
d’un Etat membre qui a compétence pour éablir s un droit a éé acquis, maintenu en vigueur
ou |ésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un
acte de concurrence déloyale, selon le cas;

iv) “Internet” un moyen de communication qui est accessible simultanément et
immédiatement quel que soit lelieu;

V) “sanctions’ les mesures qu’ une autorité compétente d un Etat membre peut
imposer dans le cadre d’ une action pour atteinte a un droit;

vi) “actede concurrence déloyale”’ tout acte de concurrence contraire aux usages
honnétes en matiére industrielle ou commerciale au sens de I’ article 10bis de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée a Paris le 20 mars 1883, telle
gu'elle a éé révisée et modifiée;

vii) amoins que le contexte ne 'y oppose, les mots employés au singulier s entendent
auss comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels
masculins S entendent aussi comme englobant le féminin.
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DEUXIEME PARTIE
UTILISATION D’UN SIGNE SUR L’INTERNET

Article 2
Utilisation d’un signe sur |’ Internet dans un Etat membre

) L’ utilisation d’un signe sur I’ Internet est assimilée a |’ utilisation de ce signe dans un
Etat membre aux fins des présentes dispositions sous réserve que cette utilisation ait des
incidences commerciales dans cet Etat dans |es conditions indiquées a |’ article 3.
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Article 3
Facteurs a prendre en considération pour apprécier les
incidences commerciales dans un Etat membre

1) [Facteurs] Pour déterminer si I’ utilisation d’un signe sur |’ Internet a des
incidences commerciales dans un Etat membre, I’ autorité compétente prend en considération
tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas
exclusivement,

a) lesédémentsindiquant que I’ utilisateur du signe mene — ou a entrepris des
préparatifs sérieux en vue de mener — dans cet Etat membre des activités commerciales
portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables a ceux pour
lesquels le signe est utilisé sur I’ Internet;

b)  leniveau et lanature de |’ activité commerciale de I" utilisateur sur I' Internet
par rapport a cet Etat, notamment la question de savoir

i) o I'utilisateur assure effectivement un service a des consommateurs se
trouvant dans cet Etat ou entretient des relations de caractére commercial avec des
personnes se trouvant dans cet Etat;

i) o I'utilisateur aindiqué, dans une déclaration associée al’ utilisation
du signe sur I’ Internet, qu’il n"apas |’ intention de fournir les produits ou les services en

question & des consommateurs se trouvant dans un Etat membre déterming, et S'il s est
conformé a sa déclaration d’intention;

iii) s I'utilisateur propose des activités aprés-vente dans cet Etat, telles
gue garantie ou service,

iv) s I'utilisateur poursuit dans cet Etat d’ autres activités commerciales
qui sont liées al’ utilisation du signe sur I"Internet mais qui n’ont pas lieu sur I’ Internet;

¢ lerapport entre une offre de produits ou de services sur I’ Internet et cet Etat
membre, notamment la question de savoir

i) o lafourniture des produits ou services proposés est licite dans cet
Etat;

i) s lesprix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet Etat;

d) lerapport entre les modalités d' utilisation du signe sur I’ Internet et cet Etat
membre, notamment la question de savoir

i) o l'utilisation du signe est liée a des moyens de communication
interactive qui sont accessibles aux internautes dans cet Etat;
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[Article 3.1)d), suite]

ii) o lesigneest utilisé avec I'indication d' une adresse, d’ un numéro de
téléphone ou d'un autre moyen permettant d’ entrer en relation avec |’ utilisateur dans cet
Etet;

i) o I'utilisation du signe est liée a un nom de domaine enregistré dans
un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet Etat selon la
norme | SO 3166;

_iv) s letexte associée au signe est redigé dans une langue d' usage courant
dans cet Etat;

v) o l'utilisation du signe est liée & un espace Internet qui a
effectivement été consulté par des internautes se trouvant dans cet Etat;

e) lerapport entre |’ utilisation du signe sur I’ Internet et un droit sur ce signe,
notamment la question de savoir

) s I’ utilisation repose sur un droit attaché au signe dans |’ Etat membre
considéré;

ii) o I'utilisation est motivée par I’ objet d’ un droit existant attache au
signe dans cet Etat et appartenant a autrui, ou repose d’ une autre maniere sur la
mauvaise foi.

2)  [Pertinence desfacteurs] Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des
indications visant a aider |’ autorité compétente a déterminer s I’ utilisation d’un signe a eu des
incidences commerciales dans un Etat membre, ne sont pas des conditions prédéfinies
permettant de parvenir a une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de
I’espece. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront étre pertinents, dans d’ autres, certains
d entre eux pourront I’ ére. Dans d autres encore, aucun des facteurs mentionnés ne sera
pertinent et la décision pourra étre fondée sur d’ autres facteurs qui ne sont pas énumérés a
I’alinéa 1) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront étre pertinents en soi ou en association avec
un ou plusieurs des facteurs énumérés al’alinéa 1) ci-dessus.
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Article4
Mauvaise foi

1) [Mauvaisefoi] Pour déterminer, aux fins de |’ application des présentes
dispositions, si un signe a été utilisé, ou si un droit a éé acquis ou exercé, de mauvaise foi,
tout élément pertinent est pris en considération.

2) [Facteurs] L’autorité compétente prend notamment en considération

i) laquestion de savoir si, au moment ou le signe a été utilisé ou enregistré
pour la premiére fois, ou au moment ou une demande d’ enregistrement y relative a éé
déposee, la personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exerceé le droit attaché a ce
signe, connaissait ou N’ était ne pouvait normalement ignorer I’ existence de I’ autre droit,
et

ii) laquestion de savoir s I’ utilisation du signe reviendrait atirer indiment
profit du caractére distinctif ou de la notoriété de I’ autre droit, ou ay porter atteinte de
facon injustifiable.
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TROISIEME PARTIE o
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS ATTACHES A DES SIGNES

Article5
Utilisation d’un signe sur I’ Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits

L’ utilisation d’un signe sur I’ Internet dans un Etat membre, y compris des formes
d’ utilisation rendues possibles par |es progres techniques, est en toute hypothése prise en
considération pour déterminer si les conditions d’ acquisition ou de maintien en vigueur d' un
droit sur le signe prévues par lalégidation applicable de cet Etat ont été remplies.
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QUATRIEME PARTIE ]
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITE

Article 6
Utilisation d’ un signe sur I’ Internet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale

L’ utilisation d'un signe sur I’ Internet, y compris des formes d’ utilisation rendues
possibles par les progres techniques, est prise en considération pour déterminer s'il a été porté
atteinte & un droit reconnu en vertu de la |législation applicable d’ un Etat membre ou S
I utilisation équivaut & un acte de concurrence déloyale selon la légisiation de cet Etat, sous
réserve que cette utilisation constitue une utilisation du signe sur I’ Internet dans cet Etat.
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Article7
Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale en vertu de
la |égidlation applicable

Sauf disposition contraire, toute atteinte a un droit et tout acte de concurrence déloyale
résultant de I’ utilisation d' un signe sur I’ Internet dans un Etat membre est generateur de
responsabilité dans cet Etat en vertu de la |égidlation applicable.
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Article 8
Exceptions et limitations en vertu de la | égislation applicable

Pour I" application des présentes dispositions al’égard de I’ utilisation d un signe sur
I"Internet dans un Etat membre, celui-ci applique les exceptions quant a la responsabilité et les
limitations quant a la portée des droits qui sont prévues par la législation applicable.
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CINQUIEME PARTIE
COEXISTENCE DE DROITS’

Article9
Utilisation antérieure a une notification d’ atteinte & un droit

Si I utilisation d’un signe sur I’ Internet dans un Etat membre est présumée porter
atteinte a un droit dans cet Etat membre, |’ utilisateur de ce signe n’est pas tenu pour
responsable de cette atteinte tant que celle-ci ne lui a pas été notifiée

i) sl est titulaire d’ un droit sur le signe dans un autre Etat membre ou utilise
le signe avec |’ autorisation du titulaire de ce droit*;

i) sil Napasacquisledroit' ni utilisé le signe de mauvaise foi; et
i) sl afourni, en relation avec I’ utilisation du signe sur I’ Internet, des

renseignements suffisants pour permettre de le joindre par courrier postal, courrier
éectronique ou télécopie.

" Commeil aété convenu alacinquiéme session du SCT (voir |es paragraphes 84 488 du document
SCT/5/6 Prov.), le Bureau international a prévu des variantes concernant la possibilité de permettre
aux utilisateurs de bonne foi de dégager leur responsabilité pour atteinte a un droit concurrent. Ces
variantes sont consignées dans lesnotes 1 et 2 des articles 9 et 10 et dans lanote 3 de I’ article 12bis.
! Si le SCT décide d’ éendre a chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa
responsabilité, qu’il soit ou non titulaire d’ un droit sur le signe, le point i) devra étre supprimé et les
points suivants renumérotés, et les mots “acquis le droit ni” devront étre supprimés au point ii).
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Article 10
Utilisation postérieure & une notification d’ atteinte a un droit

Si I'utilisateur visé al’article 9 arecu une notification I'informant que I’ utilisation qu’il
fait du signe porte atteinte a un autre droit, il n’est pas tenu pour responsable

i) Sl indique al’auteur de la notification qu'il est titulaire d’ un droit sur le
signe dans un autre Etat membre ou qu’il utilise le signe avec I’ autorisation du titulaire
de ce drait;

i) sl donne les précisions nécessaires sur ce droit; et?
i) sl prend, dans les plus brefs délais, des mesures raisonnables qui soient

efficaces pour éviter des incidences commerciales dans |’ Etat membre visé dans la
notification et pour éviter toute confusion avec le titulaire du droit visé dans la notification.

% Si le SCT décide d’ éendre & chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa
responsabilité, qu’il soit ou non titulaire d’un droit sur le signe, les pointsii) et ii) devront étre
supprimés et le point iii) figurer dans le texte sans numérotation.
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Article 11
Notification d’ atteinte a un droit en vertu del’ article 10

La notification visée aux articles 9 et 10 prend effet si elle indique par écrit, dans la
langue ou I’ une des langues utilisées en relation avec I’ utilisation du signe sur I Internet,
i) ledroit auquel il aurait é&té porté atteinte;

ii) I'identité du titulaire de ce droit, accompagneée de renseignements suffisants
pour permettre de le joindre par courrier postal, courrier éectronique ou télécopie

iii) I'Etat membre dans lequel ce droit est protégé;

iv)  desprécisions sur cette protection qui permettent al’ utilisateur d’ apprécier
I’ existence, la nature et I’ étendue de ce droit; et

v) I'utilisation qui est présumée porter atteinte a ce droit.
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Article 12
Avertissement réputé constituer une mesure au sensdel’article 10

L es Etats membres acceptent de considérer, notamment, un avertissement formulé par

un utilisateur visé a |’ article 9 comme une mesure raisonnable et efficace au sensde |’ article
10si

i) I"avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque, associée
al’ utilisation du signe, précisant que I’ utilisateur n’ entretient pas de relations avec le
titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n’a pas I’ intention de fournir les
produits ou les services a des consommateurs se trouvant dans un Etat membre
déterminé ou le droit est protége;

i) I’avertissement est rédigé dans la langue ou les langues utilisées en relation
avec I’ utilisation du signe sur I’ Internet;

i) I'utilisateur demande, avant la fourniture des produits ou des services, s les
consommateurs se trouvent dans |’ Etat membre visé au point i); et

iv)  I'utilisateur refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont
indiqué qu'ils se trouvent dans cet Etat membre.
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Article 12bis®
Utilisation en |’ absence d' un droit

Un Etat membre peut appliquer les articles 9 a 11, mutatis mutandis, dans les cas ou
I" utilisateur du signe n’est titulaire d’ un droit sur ce signe dans aucun Etat membre.

® S le SCT décide de ne pas étendre & chague utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa
responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d' un droit sur le signe, mais souhaite néanmoins préciser que
les Etats membres peuvent prévoir cette possibilité dans leur 1égisiation nationale, I’ article 12bis
pourra étre retenu. Cette disposition ne semble cependant pas nécessaire.
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SIXIEME PARTIE
SANCTIONS

Article 13
Sanction proportionnée aux incidences commerciales

1)  Lessanctions prevues en cas d atteinte a des droits dans un Etat membre, du fait
de I utilisation d’un signe sur |’ Internet dans cet Etat, sont proportionnées aux incidences
commerciales de cette utilisation dans |’ Etat en question.

2)  L’autorité compétente met en balance les intéréts et les droits en cause ains que
les circonstances de |’ espece.

3) L’utilisateur du signe alapossibilité de proposer une sanction efficace a
I attention de I’ autorité compétente.
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Article 14
Limitationsrelatives a I’ utilisation d’ un signe sur |’ Inter net

1)  Pour déterminer les sanctions applicables, I’ autorité compétente prend en
considération la possibilité de limiter |’ utilisation en imposant des mesures raisonnables
visant

i) aéviter des incidences commerciales dans un Etat membre, et
ii) aéviter toute confusion avec le titulaire du droit |ésé.
2) Lesmesuresviséesal ainéal) peuvent comprendre, notamment,

a) unedéclaration claire et sans égquivoque, associée al’ utilisation du signe sur
I”Internet, précisant que I’ utilisateur n’ entretient pas de relations avec le titulaire du droit 1ésé,
cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec
I’ utilisation du signe sur I’ Internet, et dans toute autre langue indiquée par I’ autorité
compétente;

b)  une déclaration claire et sans équivoque, associée al’ utilisation du signe sur
I’ Internet, précisant que I’ utilisateur n’a pas I’ intention de fournir les produits ou les services
proposés a des consommateurs se trouvant dans un Etat membre déterminé, cette déclaration
étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec I’ utilisation du signe sur
I"Internet, et dans toute autre langue indiquée par I’ autorité compétente;

c) I'obligation de demander, avant la fourniture des produits ou des services, s
les consommateurs se trouvent dans cet Etat membre ou dans I’ un de ces Etats membres, et de
refuser effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu’ils se trouvent dans cet
Etat membre ou dans I’ un de ces Etats membres;

d)  unepage Web commune.
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Article 15
Limitation de I’interdiction d’ utiliser un signe sur I’ Internet

1)  Lorsque ! utilisation d’ un signe sur I’ Internet dans un Etat membre porte atteinte a
un droit protégé en vertu de lalégislation de cet Etat, I’ autorité compétente de ce dernier
devrait éviter, dans la mesure du possible, d'infliger une sanction ayant pour effet d'interdire
pour I’ avenir toute utilisation du signe sur I’ Internet.

2) L’autorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en
une interdiction d' utiliser al’avenir le signe sur |’ Internet lorsque

i) I'utilisateur est autorisé a utiliser ce signe de la fagon dont il est utilise sur
I’ Internet, en vertu de la légisation d’un autre Etat membre avec lequel cet utilisateur
[entretient au moins un minimum de relations] [est étroitement li€] [entretient
d importantes relations]; et

ii) lesignen’apas éé utilisé de mauvaise foi.

[Fin des dispositions/L es notes explicatives suivent]
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NOTES EXPLICATIVES

L’ absence de frontieres qui caractérise I’ Internet remet en cause le caractére territorial
des droits de propriété industrielle. Par sa nature planétaire, I’ Internet permet aux titulaires de
droits de propriété industrielle d’ étre instantanément présents ou que ce soit dans le monde, en
tous lieux ssimultanément. 11 est donc source de conflits entre les titulaires revendiquant des
droits sur des signes identiques ou similaires.

Le projet de dispositions sur |a protection des marques, et autres droits de propriété
industrielle attachés a des signes, sur I’ Internet vise a permettre de régler ces conflits de
plusieurs fagons: premiérement, en donnant des indications pour |’ application de la légidation
nationale en vigueur quant a |’ acquisition ou au maintien en vigueur des droits de propriété
industrielle ou quant aux atteintes portées a ces droits; deuxiemement, en permettant aux
autorités compétentes d’ établir un lien entre I’ usage d’ une marque et un pays déterming;
troisiemement, en énongant les conditions de coexistence de droits sur des signes identiques
ou similaires sur I’ Internet; et, quatriemement, en évitant que soient prononcées des
injonctions de portée universelle préudiciables al’ expansion du commerce électronique.

Notes relatives au préambule

0.01 Les deux premiers considérants précisent que les présentes dispositions ne
constituent pas un droit de la propriété industrielle distinct pour I’ Internet, mais visent a
fournir des indications utiles pour |’ application des |égislations nationales ou régionales en
vigueur dans ce domaine aux problemes juridiques résultant de |’ utilisation d’ un signe sur
I’ Internet.

0.02 Le troisieme considérant souligne la principale particularité de I’ Internet, a savoir
sa nature planétaire, qui remet en cause le caractere territorial des |égidations nationales ou
régionales. Pour que les droits attachés a des marques et autres signes distinctifs puissent
bénéficier d’ une protection suffisante sur I’ Internet, il sera donc nécessaire d’ apporter
certaines modifications a cette |égidation.

0.03 L es présentes dispositions ont donc pour objet de concilier I’ universalité de
I"Internet et laterritorialité des lois, et de rendre ces derniéres compatibles avec I’ Internet.
Elles visent toutes les situations dans lesquelles les autorités compétentes sont appelées a
décider s I' utilisation d’un signe sur I’ Internet a, selon lalégidation nationale ou régionale en
vigueur, permis d acquérir un droit sur ce signe ou de maintenir ce droit en vigueur, ou
contribué a lui porter atteinte, ou s cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

0.04 La question du choix de la légidation applicable n’ est pas traitée dans les présentes
dispositions mais laissée & la discrétion de chague Etat membre. Une fois que la légisiation
nationale ou régionale applicable a é&é choisie, elle devra étre appliquée, directement ou par
analogie, danstous les cas ou cela s avere possible.
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Notes relatives al’ article premier

1.01 Pointsi), vi) et vii). Cesdispositions ne semblent pas appeler d’ explication.

1.02 Point ii). Comme il a éé convenu alaquatrieme session du SCT (voir les
paragraphes 105 et 107 du document SCT/4/6), les présentes dispositions ne sont pas limitées
aux droits attachés a des marques, mais visent toutes les catégories de droits de propriété
industrielle attachés a des signes qui sont reconnues par la législation applicable, sans donner
de liste exhaustive de ces droits. Les droits attachés a des marques ne sont qu’ un exemple;
on pourrait aussi citer les noms commerciaux ou les indications géographiques. La définition
du point ii) implique que ces droits attachés a un signe ont en commun les caractéristiques
suivantes: i) ils appartiennent a une personne ou a un groupe de personnes (mentionnées
individuellement ou, comme dans le cas des marques collectives ou des indications
géographiques, définies en termes abstraits) qui peuvent interdire a toute autre personne

d utiliser le signe (“droits exclusifs’) et ii) ils ne sont protégés que dans un contexte
commercial. En vertu des présentes dispositions, les Etats membres sont libres de déterminer
les catégories de droits sur des signes (distinctifs) qu’ils reconnaissent des lors gu’ils
prévoient au moins la protection requise en vertu de traités internationaux tels que la
Convention de Paris. Ces dispositions ne s appliqueraient cependant pas dans un contexte
strictement non commercial, pour lequel il incomberait au |égislateur de chague Etat membre
d établir s'il convient de prévoir une protection et dans quelles conditions (voir le

paragraphe 121 du document SCT/4/6).

1.03 Lanotion de “signe” n’est pas définie dans les dispositions. 1l ressort cependant de
I’objet de celles-ci que seuls les signes “distinctifs’ sont visés. Les dispositions portent sur la
question de savoir si I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet peut étre prise en considération pour
déterminer si un droit de propriété industrielle sur ce signe a été acquis, maintenu en vigueur
ou |ésé, ou encore si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale. Elles visent
donc uniquement |’ utilisation de signes qui, du moins en théorie, peuvent servir a distinguer
des entreprises, des produits, etc., que I’ utilisateur du signe soit ou non titulaire d’ un droit sur
celui-ci. L’utilisation d’un signe qui, méme en théorie, ne peut pas servir de “signe distinctif”
ne saurait permettre d’ acqueérir ou de maintenir en vigueur un droit sur ce signe ni contribuer a
lui porter atteinte et n’ entrerait donc nullement en ligne de compte aux fins des présentes
dispositions. |l n'est pas nécessaire gque le signe serve effectivement a distinguer des
entreprises, des produits, etc., dans la mesure ou il peut étre utilisé a cette fin.

1.04 Point iii). La nature juridique de I"” autorité compétente” dépendra du systéme
national de chaque Etat membre. La definition a été formulée en termes géneraux pour
permettre de prendre en considération tous les systemes pouvant exister dans les Etats
membres.

1.05 Paint iv). On s est efforcé de décrire sous ce point ce qu’ est I’ Internet”, sans
tenter d en donner de définition exhaustive. Compte tenu de la rapidité des progrés
techniques dans ce secteur, une telle définition risquerait d’ étre rapidement dépassée. Comme
il est souligné dans le préambule, I’ une des principales particularités de |’ Internet est sa nature
planétaire, a savoir le fait qu’ un signe utilise sur I’ Internet soit instantanément accessible de
plusieurs endroits simultanément. C’est précisement cette particularité qui remet en cause le
caractere territorial des |égidations relatives aux droits attachés a des marques ou autres
signes, et qui nécessite pas conséquent |’ application des présentes dispositions.
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Notes relatives al’ article 2

2.01 La question de savoir s I’ utilisation d’un signe sur |’ Internet peut étre considérée
comme ayant eu lieu dans un Etat membre donné se pose dés lors qu'il s agit d établir si cette
utilisation doit étre prise en considération pour déterminer si I’ utilisateur a acquis ou maintenu
en vigueur un droit qui est protégé dans cet Etat membre, ou porté atteinte & ce droit, ou S'il a
commis un acte de concurrence déloyale dans cet Etat membre.

2.02 L’article 2 est fondé sur I" hypothése que chague utilisation d’un signe sur | Internet
ne doit pas nécessairement étre réputée avoir eu lieu dans I’ Etat membre intéressé, méme s
elle est accessible & des internautes qui se trouvent dans cet Etat. 11 ressort de cette
disposition que seule une utilisation qui a des répercussions commerciales dans un Etat
membre donné ou, en d’ autres termes, qui a des “incidences commerciaes’ dans cet Etat,
peut étre réputée avoir eu lieu dans |’ Etat en question. Dans les dispositions, I’ expression
abrégée “ utilisation d’ un signe sur I’ Internet dans un Etat membre” a été retenue pour
désigner I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet qui est réputée avoir eu lieu dans un Etat
membre du fait de ses incidences commerciales.

2.03 Cette disposition est uniquement destinée arégler la question de savoir s

I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet peut étre réputée avoir eu lieu dans un Etat membre
donné. Les conséguences juridiques d' une telle utilisation dans cet Etat devront étre
déterminées en vertu de la | égidation applicable, conformément aux articles 5 et 6.

2.04 Le terme “incidences commerciales’ a été retenu de préférence al’ expression “au
cours d opérations commerciales’ pour tenir compte des cas ou I’ utilisation d’ un signe sur
I”Internet par une société sans but lucratif a des incidences commerciaes dans un pays donné
sans que ce signe soit pour autant utilisé “dans le cadre d’ opérations commerciales’. On
notera que I’ utilisation d’ un signe sur |’ Internet peut avoir des incidences commerciales avant
méme que des transactions commerciales aient eu lieu dans cet Etat membre.

2.05 L es présentes dispositions ne sont applicables qu’ aux droits qui sont protégés dans
un contexte commercial. Dans la mesure ol les Etats membres protégent également certains
droits attachés a des signes — tels que le droit ala bonne réputation — dans un contexte
strictement non commercial, ils sont libres d’ accorder cette protection dans le cadre de
I"utilisation d’un signe sur I’ Internet, que cette utilisation ait ou non des incidences
commerciales.
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Notes relatives al’ article 3

3.01 Alinéa 1). Laquestion de savoir s I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet a eu des
incidences commerciales dans un Etat membre donné et peut étre considérée comme ayant eu
lieu dans cet Etat s apprécie en fonction de toutes circonstances pertinentes. L’ autorité
compétente est libre de déterminer les facteurs qui sont pertinents dans un cas donné. Apres
les avoir recensés, elle al’ obligation d’ en tenir compte. L’alinéa 1) donne une liste non
exhaustive des facteurs qui pourraient étre pertinents. Ces facteurs sont, pour plus de clarté,
regroupés par catégorie.

3.02 Sous-alinéa a). Ce sous-alinéa énonce deux principes généraux et, a cet égard,
compléte tous les points suivants. Premierement, I’ exercice d’ une activité commerciale dans
un Etat membre entraine de toute évidence des conséquences, sur le plan commercial, dans
cet Etat. Deuxi@mement, le seul fait d’ envisager une activité commerciale dans un Etat
membre peut avoir des incidences commerciales dans cet Etat. 11 convient toutefois de noter
que I’ utilisation d’un signe sur |’ Internet pourrait avoir des incidences commerciales dans un
Etat membre méme s I’ utilisateur n’ envisageait pas encore d’ effectuer des transactions
commerciales dans cet Etat.

3.03 Sous-alinéa b). Ce sous-alinéa invite I’ autorité compétente a déterminer si le
niveau et la nature de |’ activité commerciale liée al’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet
permettent de conclure que cette utilisation a des incidences commerciales dans |’ Etat
membre en question. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il doive toujoursy avoir une activité
commerciale dans I’ Etat membre; |’ utilisation d’un signe sur I’ Internet peut avoir des
incidences commerciales dans un Etat membre méme s I’ utilisateur du signe n'y exerce pas,
ou pas encore, d’ activité commerciae.

3.04 Pointsi), iii) et iv). Ces dispositions ne semblent pas appeler d explication.

3.05 Poaint ii). Cette disposition vise ce que |’on pourrait appeler un “avertissement
territorial”. Si un site Web comporte une mention précisant que les produits ou services
proposés ne sont pas disponibles dans tel et tel Etat membre, il est peu probable que cette
utilisation ait des incidences commerciaes dans ces Etats. Ces mentions peuvent étre
rédigées sous la forme affirmative ou négative, |’ utilisateur pouvant, par exemple,
expressément exclure certains Etats membres (“Non disponibles dans les pays X, Y et Z”) ou
encore donner une liste exhaustive des pays dans lesquels les produits ou services peuvent
étre obtenus (“Disponibles dans les pays A, B et C”), ce qui exclurait implicitement tous les
pays ne figurant pas sur laliste. Les utilisateurs auraient donc le choix entre une formulation
“positive” et une formulation “négative’. Cependant, comme les “avertissements’ ne
sauraient suffire a exonérer les utilisateurs de signes sur I’ Internet de toute responsabilité,
cette disposition invite I’ autorité compétente arecherche si | utilisateur s est conformé a sa
déclaration d’ intention.

3.06 Dans la version actuelle du texte, les “avertissements’ ne constituent qu’ un facteur
parmi d’ autres qu’ une autorité compétente peut prendre en considération pour déterminer si

I utilisation d' un signe sur |’ Internet a eu des incidences commerciales dans |’ Etat membre
considéré. L’ effet des “avertissements’ peut donc étre annulé par d autres facteurs, tels que la
fourniture effective des produits & des consommateurs se trouvant dans I’ Etat membre. Une
autorité compétente peut également considérer, par exemple, qu’ un avertissement était sans
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effet dans un cas donné parce qu'il n’ était pas rédigé assez clairement, parce qu’il n’ était pas
assez visible, ou parce qu'il était rédigé dans une langue qui i’ est pas comprise dans I’ Etat
membre en question. En résumé, la question de savoir s un avertissement est valable ou non
est, en définitive, réservée aux autorités compétentes des Etats membres.

3.07 La notion d avertissement utilisée au point ii) de |’ article 3 est plus large que celle
qui et précisee al’article 12. La déclaration visee al’ article 3 sert de mesure de précaution a
un utilisateur qui N’ est pas nécessairement titulaire d’un droit sur le signe qu’il utilise et qui

N’ a pas nécessairement connaissance d’ autres droits existants. Cette mesure pourrait éviter
une “recherche globale” des droits existants, qui est parfois difficile et dont le colt est souvent
prohibitif. Au pointii) del’article 3, I effet de I’ avertissement est donc laissé a |’ appréciation
des autorités compétentes dans chague cas particulier. Aux finsde |’ article 12, en revanche,

I” avertissement permet aux utilisateurs de bonne foi qui sont titulaires d' un droit sur le signe
gu’ils utilisent de dégager entiérement leur responsabilité pour atteinte a un droit précis apres
avoir recu une notification du titulaire du droit. L’article 12 exige donc explicitement que

I’ avertissement contienne également une déclaration visant a éviter toute confusion avec le
titulaire du droit dont laviolation est alléguée et précise, aux points iii) et iv), les mesures que
I" utilisateur doit prendre pour se conformer al’ avertissement. Dans ces conditions,

I’ avertissement peut effectivement exonérer |’ utilisateur de toute responsabilité.

3.08 Sous-alinéa c). Ce sous-alinéainvite |’ autorité compétente a établir s'il existe ou
peut exister un rapport entre les produits ou services proposés en méme temps que I’ utilisation
du signe sur I’ Internet et un Etat membre donné. De nouveau, cela ne signifie pas que

I’ utilisation d un signe sur I’ Internet ne puisse avoir d'incidences commerciales dans un Etat
membre que s elle est liée al’ offre de produits ou de services sur I’ Internet. Comme dans

I’ exemple de la publicité ciblant un Etat membre particulier, I utilisation d’ un signe sur

I’ Internet peut avoir des incidences commerciales dans un Etat membre sans qu'il y ait offre
de produits ou de services sur I’ Internet.

3.09 Point i) Cette disposition fait référence aux dispositions de |égidation nationale
réglementant la commercialisation de certains produits ou services. |l est peu probable que
I’utilisation d’ un signe sur I’ Internet en relation avec |’ offre de produits ou de services non
conformes & la réglementation des produits en vigueur dans un Etat membre ait des incidences
commerciales dans cet Etat car ces produits ou services ne pourraient pas licitement étre mis a
disposition dans I’ Etat en question.

3.10 Paint ii) Cette disposition ne semble pas appeler d’ explication.

311 Sous-alinéa d). Cette disposition invite les autorités compétentes a prendre en
considération |’ espace en ligne sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé. 11 peut S agir,
entre autres, de sites Web, de messages é ectroniques ou d’ entétes de messages électroniques.
Ce sous-alinéa vise aussi les cas ou le signe n’ apparait pas sur le site Web lui-méme, mais sert
aaguiller les internautes sur un site particulier, par exemple s'il est utilisé dans un nom de
domaine de I’ Internet ou en tant que métabalise. Il convient de noter qu’ un signe peut étre
utilisé sur I’ Internet sans que ce soit sur une page Web ou pour atteindre un site Web.

3.12 Pointsi) et ii). Ces dispositions visent tous les moyens qui permettent aux
internautes se trouvant dans un pays donné d’ entrer en relation avec |’ utilisateur du signe en
question. Outre une adresse ou un numéro de téléhone dans I’ Etat membre, qui témoignent &
I’ évidence d’ un lien avec cet Etat, un espace en ligne, tel qu’un site Web, peut offrir des
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moyens de communication interactive permettant aux consommateurs se trouvant dans I’ Etat
membre non seulement de communiquer avec I’ utilisateur par courrier électronique mais aussi
de passer commande ou de se faire livrer directement vial’ Internet. Le “degré d'interactivité”
d’un espace en ligne peut donc étre un important facteur d’ appreéciation des incidences
commerciales (voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9).

3.13 Point iii). Les noms de domaine de premier niveau correspondant a des codes de
pays selon la norme 1SO 3166 renvoient a des Etats déterminés. Par exemple, “.ch” renvoie &
laSuisse, “.fr” alaFrance et “.ru” ala Fédération de Russie. Si un nom de domaine qui
correspond a un espace Internet déterminé, tel qu’ un site Web ou une adresse électronique, est
enregistré dans un domaine de premier niveau renvoyant a un pays donné, cela peut laisser
supposer que I’ espace Internet est d’ une maniére ou d’ une autre lié a ce pays.

3.14 Point iv). Lalangue utilisée en relation avec le signe peut étre un facteur
déterminant si elle n’est pas trés répandue en dehors de I’ Etat membre en question. En
revanche, |’ usage d’ une langue sera d’ autant moins concluant que cette langue est
couramment employée en dehors de cet Etat membre.

3.15 Point v). Il convient de noter que le seul fait qu’ un espace Internet donné, tel

qu’ une page Web, ait été consulté par des internautes se trouvant dans un Etat membre donné
ne suffit pas toujours a permettre de conclure que I’ utilisation d’ un signe sur cet espace a des
incidences commerciales dans cet Etat membre. Cependant, méme si le fait que ce site soit
ains consulté n’est probablement pas concluant en soi, il peut constituer a cet égard un
facteur d’ appréciation parmi d’ autres.

3.16 Sous-alinéa €). Ce sous-alinéa souligne I'importance de tout droit attaché au signe
utilisé. L’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet peut avoir des incidences commerciaes dans un
Etat membre si ce signe fait I’ objet d’ un droit protégé par lalégisation de cet Etat. Ce lien
entre le signe utilisé et un droit sur celui-ci peut étre pertinent dans deux cas. premiérement,
d une fagon positive (point i)), dans le cas ou I utilisateur lui-méme est titulaire d’ un droit sur
lesigne. Sl a, par exemple, enregistré une marque dans un Etat membre, cela peut |aisser
penser gu’il al’intention d’ entreprendre des activités ayant des incidences commerciales dans
cet Etat. Deuxiémement, d une fagon négative (point ii)), dans le cas oll une autre personne
est titulaire d' un droit sur le signe en vertu de lalégislation d un Etat membre donné. Si

I” utilisateur, bien qu’ ayant connaissance de ce droit, utilise néanmoins ce signe, par exemple
parce qu'il souhaite profiter de laréputation qui 'y attache, cette utilisation peut avoir des
incidences commerciales dans |’ Etat dans lequel |e droit est protégé, ne serait-ce que parce
gue lavaeur commerciae du signe pour le titulaire du droit S en trouve diminuée. Unetelle
utilisation est généralement considérée comme un usage de “mauvaise foi”. Le
“cybersquattage” est I'exemple le plus flagrant d’ une utilisation illicite de cette nature. Le
point ii) permettrait donc al’ autorité compétente d’ éablir un lien entre ces cas d’ usage de
mauvaise foi et le pays dans lequel le droit auquel il a été porté atteinte est protégeé.

3.17 Alinéa 2). Cette disposition précise expresseément que la liste des facteurs n’ est ni
cumulative ni exhaustive, mais permet de recenser les facteurs qui peuvent étre pertinents
dans un cas donné, sans obliger I’ autorité compétente & se prononcer sur chacun d’ eux.
L’ainéa 2) est inspiré de I’ article 2.1)c) de la Recommandation commune concernant les
dispositions relatives a la protection des marques notoires.
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Notes relatives al’ article 4

4.01 Alinéa 1). Cette disposition exige des autorités compétentes qu’ elles prennent en
considération toutes circonstances pertinentes pour apprécier la mauvaise foi. L’autorité
compétente apprécie lamauvaise foi en fonction de la loi applicable. En conséquence, pour
déterminer s un droit a é&é acquis de mauvaise foi, il faudra appliquer laloi en vertu de
laquelle ce droit a été acquis, tandis que la question de savoir Si un signe a été utilisé de
mauvaise foi peut étre réglée en fonction de laloi de |’ Etat dans lequel le signe a été utilisé.

4.02 Alinéa 2). Cette disposition énonce, atitre d’exemple, les facteurs qui semblent
particuliérement pertinents au regard de |’ appréciation visée al’ainéa 1). Les Etats membres
ont cependant la faculté d' adopter des critéres différents pour |’ appréciation de la mauvaise
foi. Lesfacteurs sont énoncés de maniére abstraite et générale. Une liste plus détaillée des
facteurs ne pourrait que fournir des exemples de “profit indu” ou d " atteinte injustifiable”, tels
gue ceux qui figurent dans le Rapport relatif au Processus de I’OMPI sur les noms de domaine
de I'Internet (paragraphe 172). Cependant, cette liste serait peut-étre plutot percue comme
une limitation des facteurs pertinents. Laformulation plus générale choisie dans les présentes
dispositions autorise les autorités compétentes des Etats membres & adapter leur raisonnement
alX circonstances propres a chague cas particulier.

4.03 Paint i). Ce point précise que les utilisateurs devaient connaitre I’ existence du droit
concurrent lorsqu’ils ont acquis le droit ou commencé a utiliser le signe. Si un utilisateur
n’apprend que plus tard |’ existence d’ un signe concurrent, il ne sera pas considéré comme
ayant agi de mauvaise foi. L’expression “ne pouvait normalement ignorer” a été retenue de
préférence al’ expression “était censée connaitre” pour éviter la prise en compte des
dispositions plus larges de certaines | égidlations national es concernant la connaissance
implicite des faits. Une disposition comparable figure al’ article 4.5)c) de la
Recommandation commune concernant les dispositions relatives a la protection des marques
notoires. 1l convient de noter que le fait que I’ utilisateur connaissait I’ existence du droit
concurrent, ou ne pouvait normalement I’ignorer, n'est pas a lui seul suffisant pour permettre
de conclure ala mauvaise foi.

4.04 Paint ii). Ce point gjoute un nouvel éément, a savoir que le droit attaché au signe
doit avoir été acquis ou exercé en vue de tirer profit de la réputation associée au signe protégeé
par le droit d’ autrui, ou de porter atteinte a son caractére distinctif ou & sa notoriéte.
Cependant, étant donné qu’il est difficile de prouver une intention particuliére, une
formulation objective a été adoptée.
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Notesrelatives al’ article 5

5.01 Cette disposition confirme que I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet doit étre prise
en considération pour déterminer si les droits attachés au signe ont été acquis ou maintenus en
vigueur par |’ usage dans un Etat membre donné. Le critére de I’ usage peut é&re invoqué, entre
autres, pour I’ acquisition ou le maintien en vigueur d un droit sur une marque ou un autre
signe non enregistré, pour I’ obtention ou le maintien en vigueur de |’ enregistrement d’ une
marque, pour éviter I’ abandon d’ un droit, ou encore pour déterminer si une marque a acquis
un caractére distinctif ou s elle est devenue notoire. Si lalégidation applicable le permet,

I" utilisation d’un signe sur I’ Internet par autrui peut auss étre considérée comme un usage
antérieur de ce signe dans cet Etat membre.

5.02 Cette disposition n’'impose pas aux Etats membres |’ obligation de prévoir dans les
textes I’ acquisition ou le maintien en vigueur des droits sur des marques ou autres signes par
I"'usage. Cependant, si I’'usage d'un signe est a cet égard un facteur déterminant en vertu de la
|égislation d un Etat membre, I’ utilisation sur |’ Internet sera prise en considération, &
condition qu’ elle soit réputée avoir eu lieu dans cet Etat (voir I’article 2). On notera que cette
disposition ne précise pas les conditions juridiques d’ acquisition ou de maintien en vigueur
d'un droit sur un signe par |’usage. Cette question doit étre tranchée en vertu de lalégidlation
applicable. L’article 4 exige smplement que I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet qui a des
incidences commerciales dans un Etat membre soit assimilée & une utilisation dans cet Etat en
dehors de I’ Internet.

5.03 Cette disposition rappelle aussi aux autorités compétentes que de “nouvelles’
formes d’ utilisation ne doivent pas étre écartées du seul fait de leur nouveauté. La décision
finale sur le point de savoir s une “nouvelle” forme d' utilisation déterminée peut entrer en
ligne de compte pour I’ acquisition ou le maintien en vigueur d’ un droit sera fonction de la
|égidlation applicable.
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Notes relatives al’ article 6

6.01 Lasimple utilisation d’un signe sur I’ Internet n’ est pas considérée comme
congtitutive d’ une atteinte aux droits pouvant étre attachés a ce signe en vertu de la légidation
d’un Etat membre donné. L’ utilisation sur I’ Internet n’ est prise en considération en vertu de
lalégislation d’ un Etat membre donné que si elle a eu des incidences commerciales, et peut de
ce fait étre considérée comme ayant eu lieu, dans cet Etat (voir les articles 2 et 3).

6.02 La question de la concurrence déloyale sur I’ Internet est aussi abordée dans les
présentes dispositions, qui, cependant, visent uniquement a établir quand et dans quelles
conditions I’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet peut constituer un acte de concurrence
déloyale dans des Etats membres. Conformément a |’ approche généralement adoptée dans les
présentes dispositions, les critéres de fond permettant de déterminer si |’ utilisation d’un signe
sur I’ Internet constitue un acte de concurrence déloyale dans un cas particulier relévent de la
|égislation applicable des Etats membres. Cette approche se justifie également par le fait que
les regles de droit international privé sur la concurrence déloyale n’ont pas été harmonisées.
Aingi, les présentes dispositions prévoient ssmplement que I’ utilisation d’ un signe sur
I’Internet N’ est considérée comme constituant un acte de concurrence déloyale en vertu de la
|égislation d’ un Etat membre que si elle a des incidences commerciaes dans un Etat membre
donné.

6.03 L’ article 6 exige aussi que |es Etats membres protégent les droits attachés a des
marques ou autres signes dans des cas pouvant paraitre inhabituels par rapport aux formes
d’ utilisation en dehors de I’ Internet, tels que I’ utilisation de signes sur des bandeaux
publicitaires, la vente ou I’ acquisition de signes comme mots clés pour des moteurs de
recherche, I’ utilisation comme métabalises, |’ utilisation dans une adresse URL, I’ utilisation
comme termes de recherche, ou toute autre forme d’ utilisation “nouvelle” qui pourrait se
concrétiser al’ avenir.

6.04 On notera cependant que I’ article 6 n’ exige pas que les Etats membres partent du
principe que ces formes d’ utilisation portent atteinte, de facon générale, aux droits attachés a
des marques ou autres signes. En fait, I’ existence de I’ atteinte doit s apprécier en vertu du
droit applicable, y compris de toute exception prévue dans certains cas, comme |’ ” usage
loyal” de termes descriptifs (voir I’ article 8). L’article 6 oblige en effet les Etats membres &
surveiller I’ apparition de nouvelles formes d’ utilisation — contournant éventuellement laloi —
et a assurer la protection nécessaire dans le cadre de leur |égidation nationale. Cette
protection peut étre prévue dans le cadre des lois relatives aux droits attachés aux marques ou
autres signes, y compris la | égislation sur la concurrence déloyale, au choix des Etats
membres.
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Notes relatives al’ article 7

7.01 Cette disposition énonce le principe général selon lequel, s agissant de la
responsabilité pour atteinte aux droits ou pour actes de concurrence déloyale, toute utilisation
d’un signe sur I’ Internet qui peut étre réputée avoir eu lieu dans un Etat membre donné au
sensdes articles 2 et 6 est, en vertu de la |égidation applicable, assimilée al’ utilisation dans
cet Etat en dehors de I’ Internet. Les seules exceptions & ce principe sont prévues al’ article 8
(Exceptions et limitations en vertu de la légidation applicable) et dans la cinquieme partie
(Coexistence de droits).

7.02 Cette disposition ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle
utilisation porte en fait atteinte & un droit protégé en vertu de lalégisation d un Etat membre
donné, ou s €elle constitue un acte de concurrence déloyale. Cette question doit étre tranchée
en vertu de la législation pertinente de I’ Etat membre en question. De méme, la responsabilité
des intermédiaires tels que les fournisseurs de services en ligne n’ est pas spécia ement traitée
dans ces dispositions et reléve de lalégidation applicable.
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Notes relatives al’ article 8

8.01 Cette disposition exige de fagon générale que |es Etats membres assimilent

I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet a I’ utilisation d’ un signe en dehors de I’ Internet, sous
réserve, bien entendu, que I’ on puisse considérer I’ utilisation sur I’ Internet comme ayant eu
lieu dans I’ Etat membre en question conformément a |’ article 2. Cela signifie que toutes les
exonérations de responsabilité ou restrictions de la portée des droits prévues par la légidation
de cet Etat membre doivent étre ouvertes aux utilisateurs d’ un signe sur I’ Internet.
Cependant, cette disposition n’impose pas aux Etats membres I’ obligation de reconnaitre des
exceptions ou limitations particulieres, telles que “I’ usage loyal” ou la*“liberté d’ expression”,
ni de prévoir des exceptions ou restrictions particuliéres pour I’ utilisation de signes sur
I"Internet. Les formes d’ utilisation auxquelles peut étre appliquée une exception ou une
limitation sont déterminées en vertu de la légidation applicable.
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Notes relatives al’ article 9

9.01 En vertu du principe de laterritorialité des droits attachés a des marques ou autres
signes, des droits attachés a des signes identiques ou similaires peuvent appartenir dans
différents pays a différentstitulaires. Cette situation peut étre source de problemes s le signe
est utilisé sur I’ Internet. Compte tenu de la vocation par essence universelle de I’ Internet,
cette utilisation peut étre considérée comme constitutive d’ une atteinte a un droit en vertu de
lalégislation d' un Etat membre qui ne reconnait pas le droit de I’ utilisateur.

9.02 La cinguieme partie prévoit ce que I’ on pourrait appeler une procédure “de
notification et de prévention de conflit” pour tenter de trouver un équilibre entre les intéréts
des utilisateurs légitimes de bonne foi qui sont titulaires d’ un droit sur le signe qu’ils utilisent
et lestitulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte, dans le cadre du
principe général selon lequel nul ne devrait avoir I’ obligation d’ entreprendre une recherche
mondiale des droits enregistrés ou non enregistrés avant d’ utiliser un signe sur I’ Internet. Les
titulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi sont exonérés de responsabilité
jusgu’ au moment ou une atteinte a un autre droit leur est notifiée. En conséguence, ils ne
pourront faire I’ objet d’ aucune injonction, ni étre tenus pour responsables d’ éventuels
dommages, avant la natification. Lestitulaires de droits ne sont pas tenus d’ entreprendre une
recherche, au niveau mondial, des droits en vigueur avant d’ utiliser leur signe sur I’ Internet.
Par contre, une fois avisés de I’ existence d’ une atteinte, ils seront tenus de prendre certaines
mesures pour éviter un conflit ou y mettre fin. Dans ce cas, ils seront exonérés de
responsabilité pour toute utilisation constitutive d’ une atteinte non seulement avant, mais
auss apres, la notification.

9.03 A lacinquiéme session, le SCT a examiné la question de savoir si chaque utilisateur
de bonne foi doit avoir la possibilité de dégager sa responsabilité pour atteinte a d’ autres
droits, méme s'il n’est pas titulaire d’ un droit sur le signe (voir les paragraphes 84 a 88 du
document SCT/5/6).

9.04 Un certain nombre de délégations se sont prononcés en faveur d’ une telle extension
en faisant observer qu’en pratique il faudrait établir une distinction non pas entre ceux qui
sont titulaires d' un droit sur le signe utilisé et ceux qui ne le sont pas, mais plutét entre les
utilisateurs de bonne foi et les utilisateurs de mauvaise foi. On afait valoir que le droit de

I’ utilisateur dans tel ou tel Etat ne serait pas reconnu dans |’ Etat ol le droit qui a fait I’ objet de
I” atteinte présumée est protégé. Du point de vue du droit 1€sé, le fait que I’ utilisateur soit ou
non titulaire d’ un droit dans un autre Etat n’entre donc nullement en ligne de compte. 1l a
également été relevé gue les utilisateurs de bonne foi pourraient avoir d’ autres raisons
légitimes d' utiliser le signe; par exemple, si I’ utilisation reléve d’ une exception (admise en
vertu de I’ article 8) dans le pays d’origine, ou s le signe utilisé est considéré comme
générique dans le pays de I’ utilisateur. Enfin, il serait de surcroit pratiquement impossible

d acquérir des droits sur des signes par une utilisation sur I’ Internet, comme il est envisagé a
I"article 5, s les utilisateurs risquent de voir leur responsabilité engagée pour atteinte aux
droits protégés en vertu de la légidation d autres pays.

9.05 Les délégations opposées a |’ extension ont dit qu’il serait contraire alalogique des
dispositions de reconnaitre a chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa
responsabilité. Lesarticles9 a 12 sont et doivent rester limités ala question de la coexistence
de droits, ¢’ est-a-dire ala question de savoir comment les titulaires de droits de différents
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pays peuvent utiliser leurs droits sur I’ Internet sans encourir de responsabilité mutuelle. Les
dispositions appropriées pour traiter plus généralement de la question de I” usage de bonne foi
sont I'article 2, d’une part, et les articles 13 415, d’autre part: Si une personne qui utilisait un
signe de bonne foi afait les déclarations et pris les mesures prévues al’ article 12, son activité
N’ aura vraisemblablement pas d'incidences commerciales au sens des articles 2 et 3 dans un
pays donné, et I’ intéressé ne pourra donc pas étre tenu pour responsable d’ une atteinte a un
autre droit protégé en vertu de lalégidation de ce pays. Si, en revanche, un utilisateur de
bonne foi porte atteinte a un autre droit, il doit étre tenu pour responsable, mais, en vertu des
articles 13 a 15, les tribunaux se borneraient vraisemblablement arestreindre, plutét qu’a
interdire, I’ utilisation du signe en question sur I’ Internet.

9.06 Le SCT amaintenant le choix entre trois solutions: s'il décide que chague
utilisateur de bonne foi doit pouvoir se soustraire a toute responsabilité pour atteinte a un
droit, méme s'il n’est pas titulaire d' un droit sur le signe utilisé, le point i) del’article 9
pourrait étre supprimé, avec les modifications précisées dans les notes 1 et 2. Les Etats
membres seraient aors tenus de prévoir |’ exception en faveur des utilisateurs de bonne foi,
gue ceux-ci soient ou non titulaires d un droit sur le signe. Si le SCT ne souhaite pas aller
aussi loin, il pourrait préciser, dans une disposition distincte (article 12bis), que rien
n’empéche un Etat membre d’ éendre I’ exception prévue aux articles 9 & 12 aux utilisateurs
de bonne foi, méme s'ils ne sont pas titulaires d’ un droit sur le signe. Cette disposition ne
ferait cependant que préciser ce qui est dgja implicitement prévu dans le projet actuel. La
troisieme solution consisterait a ne retenir aucune des modifications susmentionnées.
Cependant, méme dans ce cas, |es Etats membres auraient la possibilité de ne pas s en tenir au
minimum requis aux articles9 a 12 et de permettre a chaque utilisateur de bonne foi de se
prévaloir de la“ procédure de notification et de prévention de conflit”.

9.07 L’ article 9 exonére les utilisateurs de signes sur I Internet de toute responsabilité
pour atteinte a des droits concurrents jusqu’ au moment ou |’ existence de ces derniers leur a
été notifiée, sous réserve que toutes les conditions énumérées aux pointsi) aiii) soient
remplies. Bien entendu, cette disposition n’est applicable que lorsque I’ utilisation sur

I’ Internet a eu des incidences commerciales dans |’ Etat membre ol le droit dont la violation
est alléguée est protégé, comme le prévoient les articles 2, 3 et 6, faute de quoi I’ utilisateur ne
pourrait étre tenu pour responsable et I’ exonération de responsabilité serait sans objet.

9.08 Point i). Seulsles utilisateurs qui sont titulaires d’un droit sur le signe en vertu de
lalégislation d’un Etat membre autre que celui dans lequel le droit concurrent est protégé, ou
qui utilisent le signe avec I" autorisation de son titulaire, comme les preneurs de licences,
peuvent bénéficier de I’ exonération de responsabilité. Comme il est expliqué ala note 9.07,
le point i) devra étre supprimé si le SCT décide de donner al’ utilisateur la possibilité de
dégager sa responsabilité indépendamment du fait qu’il ait ou non un droit sur le signe.

9.09 Point ii). L’exonération de responsabilité ne s applique pas si I’ utilisateur a acquis
ou exerce le droit de mauvaise foi. L’article 4 énonce les critéres permettant de déterminer si
un droit a été acquis ou exercé de mauvaise foi.

9.10 Point iii). L’utilisateur ne peut recevoir de notification que s'il afourni des
coordonnées suffisamment précises en relation avec I’ utilisation de ce signe. Dansle cas
contraire, il ne peut bénéficier de I’ exonération prévue dans cet article.
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Notes relatives al’ article 10

10.01  Alinéa 2). L’ article 10 énonce les consequences d’ une notification effective. Aprés
notification, I’ utilisateur d’un signe sur I’ Internet ne continue a étre exonéré de responsabilité
que s'il justifie de son propre droit sur le signe conformément aux pointsi) et ii) et prend les
mesures visées au point iii). Le délai dont il dispose pour agir n’ est pas précisé parce que le
délai nécessaire pour appliquer ces mesures peut étre différent d’'un cas al’ autre. Cependant,
I’ utilisateur est tenu d’ agir “dans les plus brefs délais’, ce qui signifie qu’il doit agir aussi
rapidement que possible en |’ espéce.

10.02 Au point iii), la description des mesures ne concerne que leur objectif qui est, d une
part, d’ éviter des incidences commerciales dans I’ Etat membre dans lequel le droit dont la
violation est alléguée est protége et, d’ autre part, d’ éviter toute confusion avec le titulaire de
ce droit. Dans bien des cas, une seule mesure permettra d atteindre les deux objectifs.

L’ utilisateur n’est cependant censé prendre que des mesures “raisonnables’, qui n’ entravent
pas exagérément son activité commerciale sur I’ Internet. Aing, I’ utilisateur ne devrait pas
étre soumis al’ obligation de cesser, par exemple, toute activité sur |’ Internet, ce qui serait,
bien entendu, le moyen le plus efficace d’ éviter des incidences commerciales dans un pays
donné (voir également I’ article 15 en ce qui concerne les sanctions). Les parties au litige sont
libres de déterminer les mesures qui permettraient d’ atteindre ces objectifs dans un cas
particulier. Elles ont bien sir lafaculté — mais non |’ obligation — de recourir a des procédures
extragjudiciaires de reglement d’'un litige. Si I’ utilisateur adopte unilatéralement certaines
mesures, |’ autorité compétente saisie pour décider s'il peut étre tenu pour responsable de

I atteinte a un autre droit devra apprécier si les mesures qu’il a adoptées sont suffisantes. Les
Etats membres sont cependant tenus de considérer les mesures énoncées a |’ article 12 comme
suffisantes aux fins de I" article 10.
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Notesrelatives al’ article 11

11.01 L article 11 énonce les conditions dans lesquelles une notification al’ effet visé a
I"article 10. Letitulaire du droit dont la violation est alléguée doit permettre a |’ utilisateur

d évaluer la situation et de répondre alanotification. C'est ainsi qu’il doit présenter un cas
recevable d' atteinte a son droit (pointsi) et iii) av)) et fournir des coordonnées suffisamment
précises (point ii)). En outre, la notification doit étre rédigée dans la langue ou dans I’ une des
langues utilisées en relation avec le signe sur I’ Internet. Cette exigence parait étre justifiée du
fait que, en vertu de I’ainéa2), I’ utilisateur du signe est tenu d’ agir rapidement et doit dorc
pouvoir comprendre la notification. Si cette derniere ne remplit pas les conditions énoncées
aux pointsi) av), I’ utilisateur demeure exonéré de responsabilité. La question de savoir s la
date déterminante est celle de I’ envoi ou seulement celle de la réception de la notification
releve cependant de la légidlation applicable.
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Notesrelatives al’ article 12

12.01 Cette disposition vise a apporter aux titulaires de droits qui utilisent leur signe sur
I”Internet une certaine sécurité juridique quant aux moyens de se prémunir contre toute
responsabilité pour atteinte & d’ autres droits dont ils ont d§a connaissance. En application de
I’article 12, ces utilisateurs ne peuvent étre tenus pour responsables de I’ atteinte a un autre
droit s'ils remplissent toutes les conditions énoncées a |’ article 12. L’avertissement vise a
I’article 12 constitue par conségquent une mesure efficace au sens de I’ article 10 et peut donc
permettre aux titulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi de dégager entiérement
leur responsabilité.

12.02  Pour atteindre les objectifs énoncés al’ article 10, & savoir éviter toute confusion
avec le titulaire du droit concurrent, d’ une part, et des incidences commerciales dans |’ Etat
membre ou |’ autre droit est protégé, d’ autre part (point i), I’ avertissement doit comporter une
double déclaration. L’utilisateur doit aussi prendre certaines mesures déterminées pour rendre
I” avertissement efficace au sens de I’ article 10 (points ii) et iii)).

12.03 Cette double déclaration doit étre “associée” al’ utilisation du signe. Si celui-ci est
utilisé sur un site Web, la déclaration devra figurer sur ce méme site. Jusqu’ a présent, ces
dispositions ne comportent pas d’ autres préecisions telles que I’ emplacement exact ou le
format de la déclaration, ou la possibilité de prévoir simplement sur la page pertinente un lien
renvoyant a cette déclaration. Dans la version actuelle de cette disposition, ces questions sont
laissées a I’ appréciation des autorités compétentes des Etats membres.

12.04  Pointi). Desque les utilisateurs ont regu notification de I’ existence d'un conflit, ils
sont censés faire la déclaration visée au point i) pour éviter toute confusion avec le titulaire de
I’ autre droit, d’ une part, et pour éviter des incidences commerciales dans un Etat membre
déterminé, d autre part.

12.05 Poaint ii). L’utilisateur doit étre en mesure d’ éliminer les incidences commerciales
résultant de I’ utilisation du signe dans une langue donnée, et de dégager entierement sa
responsabilité pour atteinte au droit, en faisant les déclarations prescrites dans la méme
langue.

12.06 Pointsiii) et iv). L’avertissement n’est efficace au sens de I’ article 10 que si

I’ utilisateur s'y conforme ainsi qu’il est prévu aux pointsiii) et iv). Cette procédure ne doit
cependant pas entraver exagérément son activité commerciale. L’ utilisateur n’ est donc pas
censé vérifier les déclarations de ses clients. Si les produits ou services sont livrés
physiquement, il est deI’intérét des consommateurs d’indiquer leur adresse correctement. S
les paiements sont effectués par carte de crédit, la plupart des sociétés exigent une adresse de
facturation. Cependant, si les produits ou les services sont livrés directement sur |’ Internet,

I’ entreprise n’a généralement aucun moyen de savoir, dans le cours normal de ses activités, ou
ses clients sont établis. Dans lalogique du principe selon lequel les mesures exigées de

I’ utilisateur ne doivent en aucun cas entraver exagérément son activité commerciale, il semble
justifié de faire peser sur le titulaire de I’ autre droit dont la violation est alléguée les risques de
fausses indications qui subsistent.
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12.07 A ladifférence de |’ article 14, I’ article 12 ne fait pas état d’ une “page Web
commune’. Celatient ace quel’article 12 décrit les mesures qu’ un utilisateur peut prendre
unilatéralement pour dégager saresponsabilité. La création de pages Web communes
exigerait en revanche I’ autorisation de toutes les parties en cause. Ces pages peuvent bien
entendu étre créées en vertu de I article 10 d’ entente entre I’ utilisateur et le titulaire du droit
dont laviolation est aléguée, mais pas dans le cadre d’ une mesure prise unilatéralement par
I utilisateur.

12.08 Dans sa rédaction actuelle, I’ article 12 est étroitement |ié au cas envisagé aux
articles9 et 10. De ce fait, seulslestitulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi
peuvent bénéficier des effets d’ un avertissement en bonne et due forme, et cela uniquement
apres avoir regu une notification dans les conditions précisées aux articles 10 et 11. On notera
cependant qu’ un titulaire de droit de bonne foi qui a connaissance de |’ autre droit sans avoir
recu de notification, et qui prend toutes les mesures visées a |’ article 12, ne serait
probablement pas al’ origine d’'incidences commerciales au sens de I article 2 et ne pourrait
donc étre tenu pour responsable d’ atteintes a d’ autres droits. La question devra cependant étre
tranchée par |’ autorité compétente dans chague cas d’ espéce.



SCT/6/2
page 38

Notes relatives al’ article 12bis

12bis.01 Commeil est expliqué ala note 9.07, I article 12bis est proposé au SCT atitre
d’option. Cette disposition précise que rien N’ empécherait un Etat membre d’ étendre

I’ exception prévue aux articles 9 a 12 aux utilisateurs de bonne foi, méme s'ils ne sont pas
titulaires d’ un droit sur le signe qu'ils utilisent. Les Etats membres auraient cependant aussi
cette possibilité en I’ absence de I’ article 12 étant donné que cette disposition ne fait que
préciser ce qui ressort dégjaimplicitement du projet actuel.
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Notes relatives al’ article 13

13.01 Cette disposition souligne la nécessité d’ adapter 1a |égidlation nationale ou
régionale régissant les sanctions aux cas d’ atteinte a des droits intervenant sur |’ Internet, et de
ne pas perdre de vue le fait que les droits attachés aux marques ou autres signes ainsi que les
moyens de les faire respecter sont, par nature, territoriaux alors que I’ Internet a une vocation
universelle.

13.02  Alinéal). En principe, ladécision fixant les sanctions applicables doit tenir compte
du caractére territorial des droits attachés aux margues ou autres signes. Les sanctions

doivent donc, dans toute la mesure du possible, étre limitées au territoire sur lequel le droit est
reconnu et ne doivent étre appliquées que si I’ utilisation du signe incriminée peut étre réputée
avoir eu lieu sur ceterritoire (voir I’ article 6). Ceci s appréciera en fonction des “incidences
commerciales’ qui S'y attachent dans le pays en cause (voir les articles 2 et 3). Ce sont donc
les “incidences commerciaes’ de |’ utilisation sur I’ Internet qui devront servir de critére pour
déterminer une sanction “proportionnée”. L’ utilisation d'un signe sur |’ Internet portant
atteinte & un droit qui est protégé en vertu de la légidlation d’ un Etat membre ne doit étre
interdite que dans la mesure ol elle a des incidences commerciaes dans cet Etat membre. Les
injonctions doivent généralement étre limitées aux mesures nécessaires pour éviter ou
éiminer toute incidence commerciale dans I’ Etat membre dans lequel le droit |ésé est protégé,
et les dommages et intéréts ne doivent étre accordés qu’en fonction des incidences
commerciales de I’ utilisation dans I’ Etat membre considéré.

13.03 L’alinéa 2) souligne la nécessité d' une solution équilibrée. L’ autorité compétente
pourrait tenir compte non seulement des intéréts des parties en cause mais aussi, entre autres,
du nombre d’ Etats membres dans lesquels le droit [ésé est aussi protégé, du nombre d Etats
membres dans lesquels le signe incriminé est protégé par un droit, ou de I’ampleur relative de
I"utilisation sur I’ Internet.

13.04  Alinéa 3). L’utilisateur pourrait ére en mesure, dans un cas donné, de proposer une
sanction tout aussi (ou méme plus) efficace que celle qui est envisagée par | autorité
compétente, mais cependant moins contraignante pour lui. Le défendeur dans une procédure
en contrefacon devra donc étre autorise a proposer une sanction. Ladécision finale, al’issue
de la procédure, sera cependant laissée a |’ appréciation de I’ autorité compétente.
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Notes relatives al’ article 14

14.01 Cette disposition précise le principe général de la proportionnalité des sanctions
énoncé al’article 13. Dans des circonstances normales, |es sanctions ne devront pas avoir
pour effet d’ obliger I utilisateur d’ un signe sur |’ Internet a cesser toute utilisation de ce signe
sur I”Internet, parce que le droit que ces sanctions visent a faire respecter est limité
territorialement.

14.02  Alinéal). C'est pour cette raison que |’ alinéa 1) exige des autorités compétentes
qui déterminent les sanctions applicables qu’ elles envisagent des restrictions d’ utilisation
destinées, d’ une part, a éviter des incidences commerciales dans I’ Etat membre ou les Etats
membres dans lesquels le droit 1ésé est protégé et, d’ autre part, a éviter toute confusion avec
le titulaire de ce droit. Ces objectifs correspondent a ceux qui sont précises au point iii) de
I’article 10. Lasituation est cependant différente. Alors que les articles 9 a 12 traitent des
mesures que les titulaires de droits de bonne foi peuvent adopter pour se soustraire a toute
responsabilité pour atteinte a un autre droit, I’ article 14 vise le cas ou un tribunal a dégja
constaté |’ atteinte et s'emploie a définir une sanction proportionnée.

14.03  Alinéa2). Cette disposition donne des exemples de restrictions d’ utilisation
proportionnées. Contrairement al’article 12, I'article 14.2) n’ exige pas de |’ autorité
compétente qu’ elle adopte les mesures énumérées. Les autorités compétentes ont la faculté de
choisir d' autres sanctions efficaces et proportionnées dans un cas donné.

14.04 Sous-alinéas a) a c). Ces dispositions reprennent celles de |’ article 12, mais dans
ce cas |’ avertissement est imposé au moyen d’ une injonction. Dans ce cas, |’ autorité
compétente a la faculté de préciser lalangue de I’ avertissement, et de tenir compte de la
|égidlation régissant les langues utilisées par les autorités officielles.

14.05  Sous-alinéad). Cette disposition propose une autre mesure qui a dgjafait ses
preuves en pratique: il peut étre exige des titulaires de droits se portant mutuellement atteinte
gu’ils créent une page commune permettant d’ accéder au site Web des deux titulaires de droit
ou qu'ils inserent mutuellement des liens permettant de passer d'un site Web al’ autre.
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Notes relatives al’ article 15

15.01 Cette disposition prévoit une autre application du principe genéral de la
proportionnalité des sanctions énoncé al’ article 13. Une injonction tendant a faire cesser
toute utilisation d’un signe sur I’ Internet s éendrait bien audela du territoire sur lequel le
droit sur ce signe auquel il a été porté atteinte produit ses effets. Une injonction de cette
nature produirait des effets auss universels que I’ est I’ Internet et I’ on pourrait donc également
parler “d injonction de portée universelle’. Appliquer le principe de la proportionnalité
signifie par conséquent que les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible,

S abstenir de prononcer de telles “injonctions de portée universelle”. Cependant, cette
disposition n’ exclut pas complé&ement les interdictions d’ utilisation, qui peuvent étre
justifiées, notamment en cas d' utilisation de mauvaise foi, comme le cybersquattage. Cette
disposition ne s oppose pas, par conséquent, a I’ application des |égidations nationales
réprimant le cybersquattage qui prévoient des interdictions d utilisation en pareil cas.

15.02  Alinéa 2). Cette disposition protege généralement les utilisateurs contre toute
“injonction de portée universelle’, s'ils sont autorisés a utiliser le signe sur I’ Internet de la
facon dont ils |’ utilisent effectivement et s'ils N’ agissent pas de mauvaise foi au sens de
I"article 4. 1l existe bon nombre de raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient étre
autorises a utiliser un signe de telle ou telle maniere, méme s'ils ne sont pas titulaire d’un
droit sur celui-ci au sens de I’ article 1.ii). Un utilisateur peut étre titulaire d’ un droit sur ce
signe qui est protégé dans un contexte non commercial, comme ¢’ est le cas d’un nom
patronymique; I’ utilisation d’un signe d’ une maniére déterminée peut étre fondée sur d autres
dispositions de la légidation applicable, telles que celles qui ont trait al’”usage loyal” de
termes génériques ou descriptifs; I’ utilisateur peut encore étre autorisé a utiliser le signe pour
la simple raison qu’ aucune autre personne ne détient de droit sur celui-ci. Dans tous ces cas,

I utilisateur ne peut invoquer les articles 9 a 12 pour dégager sa responsabilité en cas

d atteinte aux droits protégés en vertu de la légidlation d’ autres pays. Cependant, compte tenu
de I'dinéa 2), I’ autorité compétente devra se borner & prononcer des restrictions d’ utilisation,
telles que celles qui sont prévues al’ article 14.

[Fin des notes/L’ annexe suit]



SCT/6/2

ANNEXE

PROTECTION DESMARQUESET AUTRES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE SSGNES SUR L' INTERNET

Préambule

Etant donné que les présentes dispositions visent a faciliter
I’ application al’ utilisation de signes sur |’ Internet de la légidation
en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés a des
marques ou autres signes;

Etant donné que les Etats membres doivent appliquer a
I’ utilisation de signes sur |’ Internet, dans tous les cas ol cela s avére
possible et que ce soit directement ou par analogie, lalégidation en
vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés a des
marques ou d’ autres signes;

Etant donné qu’ un signe utilisé sur I’ Internet est accessible
simultanément et immeédiatement quel que soit le lieu;

L es présentes dispositions doivent étre appliquées aux fins
d’ établir si, en vertu de lalégislation pertinente d’ un Etat membre,
I"utilisation d'un signe sur |’ Internet a contribué a donner naissance
aun droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe,
amaintenir un tel droit en vigueur ou alui porter atteinte, ou Si cette
utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Expressions abrégées

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsgu’ un sens
différent est expressément indiqué, on entend par

i) “Etat membre’” un Etat membre de I’Union de Paris pour
la protection de la propriété industrielle, de I’ Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle, ou de I’ une et I’ autre;

i) “droit” un droit de propriété industrielle attaché a un
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[Article premier, suite]

iiiv¥) “autorité compétente” une autorité administrative,
judiciaire ou quas judiciaire d’ un Etat membre qui a compétence
pour établir s un droit depmpnetemdusmeueattaehe&unemarque

eu-a-uR-adtre-signe-a été acquis, maintenu en vigueur ou |ésé, pour
décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence

constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas;

iv)  “Internet” fréserv€l un moyen de communication qui est
accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

vi) “sanctions’ les mesures qu’ une autorité compétente d’ un
Etat membre peut |mposer dans le cadre d’ une action pour atte| nte a

vii)  “acte de concurrence déloyale’ tout acte de concurence
contraire aux usages honnétes en matiére industrielle ou
commerciaetel qu'il est défini al’ article 10bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée a Paris le
20 mars 1883, telle qu’ elle a été révisée et modifiée.

vii) amoins gue le contexte ne S'y oppose, les mots
employés au singulier S entendent auss comme englobant la forme
plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins
S entendent aussi comme englobant le féminin.

DEUXIEME PARTIE
UTILISATION D’UN SIGNE SUR L’INTERNET

Article 2 )
Utilisation d'un signe sur |’ Internet dans un Etat membre

L’ utilisation d’un signe sur I’ Internet est assmilée a
I’ utilisation de ce signe dans un Etat membre aux fins des présentes
dispositions sous réserve que uriguerment-si-cette utilisation ait des
incidences commerciales dans cet Etat dans les conditions indiquées
alarticle 3.
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Article 3
Facteurs a prendre en considération pour apprécier les
incidences commerciaes dans un Etat membre

1) [Facteurs] Pour déterminer si I’ utilisation d’un signe sur
I’ Internet a des incidences commerciales dans un Etat membre,
I” autorité compétente prend en considération tous les éléments
pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas
exclusivement,

a) lesédlémentsindiquant quel’ utilisateur du signe
meéne — ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener — dans
cet Etat membre des activités commerciales portant sur des produits
ou des services qui sont identiques ou semblables a ceux pour
lesquels le signe est utilise sur I’ Internet;

b) leniveau et le caractere de |’ activite commerciae
de I’ utilisateur sur I I nternet par rapport a cet Etat, notamment

i) o I'utilisateur assure effectivement un
sarvice a lachentele- des consommateurs se trouvant dans cet
Etat ou entretient des relations de caractére commercial avec
des personnes se trouvant dans cet Etat;

ii) g |'utilisateur aindiqué dans lesite\WWeb
comporte-une déclarati on associée a-claire-et-sans-ambiguite
précisant-gue-l’ utilisatedr ion du signe sur I'Internet, qu'il n'a
pas I'intention de fournir les produits ou les services en
question & des consommateurs se trouvant dans un Etat
membre-ou-des Etats membres donnés déterminé, et s-s'il
Putilisatedr S est conformé a eette-sa déclaration d’intention;

[Article 3.1)b), suite]
i) o I"utilisateur offre des activités apres-vente
dans cet Etat, telles que garantie ou service;
iv) s I'utilisateur poursuit dans cet Etat d’ autres
activités commerciales qui sont liées al’ utilisation du signe sur

I"Internet mais qui n'ont pas lieu sur I"Internet;

c) lerapport entre I-_une offre de produits ou de
services sur |’ Internet et cet Etat membre, notamment,

i) o lafourniture des produits ou services
proposés est licite dans cet Etat;

i) s lesprix sont indiqués dans la monnaie
officielle de cet Etat;

d) lerapport entre les modalités d’ utilisation du signe

sur I’ Internet lesite Web-sur-tequel-ou-pour-teguel-le signe-est-utilise

et cet Etat membre, notamment la question de savoir :

i) g l'utilisation du signe est liée a te-site\Web
offre-des moyens de communication interactive qui sont
accessiblesaux utHisatedrs- internautes deHnternet-dans cet
Etat;
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[Article 3.1)d), suite] [Article 3.1)e), suite]
i) dansteecasou-g |'utilisation ne+reposepas
i) dlesgneed utilisé avec I'indication d’ site sur-un-droit-de propriété-industriele mais-est motivée par
Web-indigue une adresse, d’ un numéro de téléphone ou d’ un I’ objet o' un droit existant attaché au signe dans cette Etat et de
autre moyen permettant d entrer en reI ati on avec | utilisateur pmpnetemdustnelﬂleexlstant—appartenant aautrui, s-ce-droit
: » ) : est-ou repose d’ une autre maniere sur la mauvaise foi. nen
eensemmateupsdans cet Etat; protégé-en-vertu-delalégisiation-de-cet-Etat-
iii) sile’utilisation du signe est liée a un nomde 2) [Pertinence desfacteurs] Les facteurs énumérés
domaine site Web-est-enregistré dans un domaine de premier ci-dessus, qui sont des indications visant a aider |’ autorité
niveau qui est le code de pays de cet Etat selon la compétente & déterminer si I’ utilisation o un signe aeu des
norme | SO 3166; incidences commerciales dans un Etat membre, ne sont pas des
conditions prédéfinies permettant de parvenir a une conclusion. La
iv) g letexte du- associé au signe site\Web-est conclusion dépendra des circonstances de I’ espéce. Dans certains |
rédigé dans une langue d’ usage courant dans cet Etat; cas, tous ces facteurs pourront étre pertinents, dans d’ autres, certains
d’entre eux pourront |’ ére. Dans d’ autres encore, aucun des facteurs
V) s le'utilisation du signe est liée a un espace mentionnés ne sera pertinent et la décision pourra étre fondée sur
Internet qui -site-\Web-a effectivement été consulté par des d’ autres facteurs qui ne sont pas énumérés al’alinéa 1) ci-dessus.
internautes établis- se trouvant dans cet Etat; Ces autres facteurs pourront étre pertinents en soi ou en association

avec un ou plusieurs des facteurs énumérés al’alinéa 1) ci-dessus.
e lardation-lerapport entrel’ utilisation du signe sur

I’ nternet et un droit-deproprieté-Hdustrielle sur ce signe,

notamment la question de savoir

i)  dansleeasou-d |'utilisation repose sur un

droit attaché au signe de-propriete-industriele-si-ce-droit-est
pretégédans I’ Etat membre considéré;
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Article 104
Mauvai se foi

1) [Mauvaisefoi] Pour déterminer, aux fins de
I” application des présentes dispositions, si un signe a ée utilisé, ou si
un droit de propriéte industrielle a été acquis ou exerce, de mauvaise
foi, tout élément pertinent est pris en considération.

2) [Facteurs] L’autorité compétente prend notamment en
considération, notamment,

i) laquestion de savoir si, au moment ou le signe a
été utilisé ou enregistré pour la premiére fois, ou au moment
ou une demande d’ enregistrement y relative a éé déposée la
personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exercé le droit

attaché a ce signe, connaissait ou R-etai-pas-censee-tgnorer ne
pouvait normalement ignorer |’ existence ded’ un autre droit, et

ii) laquestion de savoir s I’ utilisation du signe
reviendrait a tirer indiment profit du caractére distinctif ou de
la notoriété du droit concurrent, ou ay porter atteinte de fagon
injustifiable.

TROISIEME PARTIE
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS BE
PROPRIETEINDUSTRIELLE ATTACHES A DES MARQUES
OU-BAUTRES SIGNES

Article 45
Utilisation d’un signe sur I’ Internet et acquisition et maintien en
vigueur de droits

1)  L’utilisation d'un signe sur I’Internet dans un Etat
membre y comprls des form&eﬂ—pnseen@ensdenangnen-vuede
Hs-ald’ utilisation
rendues possibles par |es progres techniques, estappheables en toute
hypotheﬁe prlse en consi deratlon pour déterminer si Ies conditions

I—d ach|S|t|on ou Ie maintien en V|gueur deun dr0|ts sur le signe
prevues par la IeQ|sIat|on appl |cable de cet Etat ont éé rempllesele
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QUATRIEME PARTIE )
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITE

Article 56
Utilisation d’un signe sur I’ Internet, atteinte aux droits et actes de
concurrence déloyale

4L utilisation d'un signe sur I"'Internet, y compris des

formes d’ utilisation rendues possibles par les progres techniques, est
prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte aux-a
un droits depmpnetemdustne”ereconnu& en vertu dela
|égislation applicable d’ un Etat membre ou si | utilisation équivaut &
un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet Etat, sous

éserve que bniguerment-si-cette utilisation constitue une utilisation
du sgne sur I’ Internet dans cet Etat-en-vertu-des présentes

Article 67
Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence
déloyae en vertu de la Iégidation applicable

Sauf disposition contraire, toutedansﬂlaeasprevusaux
articles7-et-8-ci-apres-atteinte a un droit et tout acte de
concurrence déloyale résultant de depropriete-industrielle-attaché-a
HRe-margue-ou-a-tn-aditre-signe-par-suite-de-| utilisation d'un signe
sur I’ Internet dans un Etat membre est génératriceeur de
responsabilité dans cet Etat membre en vertu de la législation
applicable.
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Article 78 CINQUIEME PARTIE
Exceptions et limitations en vertu de la légidation applicable COEXISTENCE DE DROITS
Article 89
Yn-Etat-membre-Pour |’ appligue-cation des présentes Utilisation s-appuyant- antérieure a une notification d’ atteinte a sur
dispositions al’ égard de &’ utilisation d’ un signe sur I’ Internet dans un droit depropriete-industrielie

eet-un Etat membre, celui-ci applique &les exceptions quant ala
responsabilité et |es ed-des-limitations quant ala portée des droits
qui_sont prévues par |a de-propricté-dustriete-attachés-a-des

marlquileu-d—autr%—sgrres—eemgrmement—aJ&Ieglslatlon
applicable

H—{Utilisation-antériedre-a-unenetification] Si I’ utilisation

o] un srgne sur I’ Internet dans un Etat membre pr%umee porter

un-autre—srgnedans cet Etat membre au—%nsele—l—art-rele%m
I" utilisateur de ce signe n’ est pas tenu pour responsable de cette
atter nte tant quecelle-ci ceIIeC| —|4 ne |UI apas été notlfle queeette

i) Sl esttitulaire d un droit de-proprieténdustriete
attache-au-sur |e signe dans un autre Etat membre ou utilise le
signe avec |’ autorisation du titulaire de ce droit-;*

* Commeil a éé convenu ala cinguiéme session du SCT (voir les
paragraphes 84 a 88 du document SCT/5/6 Prov.), le Bureau international a
prévu des variantes concernant la possibilité de permettre aux utilisateurs
de bonne foi de dégager leur responsabilité pour atteinte a un droit
concurrent. Ces variantes sont consignées dans les notes 1 et 2 des articles
9 et 10 et danslanote 3 de |’ article 12bis.

* S le SCT décide d étendre & chague utilisateur de bonne foi la possibilité
de dégager sa responsabilité, gu’il soit ou non titulaire d’' un droit sur le
signe, le point i) devra étre supprimé et |es points suivants renumérotés, et
les mots “acquis le droit ni” devront &tre supprimés au point ii).
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[Article 9, suite]

ii) Sil "apasacquisledroit ni utilisé le signe de
mauvaise foi, et

i) sil afourni, sue-site\Web- en relation avec
I” utilisation du suteguel-ou-pour-teguelle-signe sur
I” I nternetest-utitisé, des renseignements raisernablerment
suffisants fpour permettre de |e joindre etablirson-dentite-et}

peur-te-contacter-par courrier postal, courrier électronique ou
télécopie.

Article 10
Utilisation postérieure a une notification d’ atteinte a un droit

\  rUtitisat L. . fication] S
I’utilisateur vise al’ article 9 alnéad)-a recu une notification
I’ mformant quel utlllsatlon qu il falt du signe porte attemteaun

(—dpept—eeneu#ent—)- |I N’ est pastenu QOU m@en%ble @onsable

1) sil indique aad |’ auteur titulaire-due la notification -droit
eoneurrent-qu’il a-est titulaire d’ un droit de-propriéte-industrielie-sur
le signe dans un autre Etat membre—~ou qu'il utilise le signe avec
I"autorisation du titulaire de ce droit;-;

ii) s'il donne les précisions nécessaires pertinentes-sur ce droit
e 2

iii) s'il prend, dansles plus brefs délais, des mesures
raisonnables qui soient efficaces pour visant-a

N—éviter desincidences commerciales dans eet-|” Etat

membre visé dans |a notification sans-entraverexagerément-sa
propre-activité commerciale et

®> § |e SCT décide d éendre a chague utilisateur de bonne foi |a possibilité
de dégager saresponsahilité, qu'il soit ou non titulaire d’' un droit sur le
signe, les pointsi) et ii) devront &re supprimés et le point iii) figurer dans
le texte sans numérotation.
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[Article 10, suite]
Article11

Notification d’ atteinte a un droit en vertu del’ article 10

——— ) éviter toute confusion avec le titulaire du droit visé
conedrrent- dans la notification

3)—[Netification}- Lanotification visée aux articles9 et 10
prend effet ad-sens-des-alnéas1)-et-2)-g elle indique par écrit, dans

lalangue ou les langues utilisées employées-en relation avec
I’ utilisation du signe sur I’ Internet,

i) ledroit auque il aurait été Futiisation-du-sighe-sur
P nternet-est-préterdue-porteré atteinte;

i) le'identité du titulaire due ce droit, accompagnée
et-des renseignements raisonnablement-suffisants pour le-permettre
de |e joindrecentacter par courrier postal, courrier électronique ou
télécopie;

iii)  I’Etat membre oules-Etats-dans lequel le droit est |
protége;
iv)  des précisions pertinentes-sur cette protection qui |

permettent a |’ utilisateur d apprécier I’ existence, la nature et
I” éendue due ce droit, et |

v) I'utilisation qui est prétenddeprésumee porter
atteinte au-a ce droit.
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Article 912
Avertissement réputé consituer une mesure efficace au sens de
I'articlel0

[Article 12, suite]

i) I"avertissement est rédigé dans la langue ou les

L es Etats membres acceptent_de considérer, notamment-de
tenir-compte-d-un avertissement formul é-en-vertu-de--article-8-2)
par un utilisateur visé al’ article-89-1)- comme en-tant-gue-une
mesure raisonnable et efficace au sensde’article 10 s

i) I"avertissement comporte une déclaration claire et
sans équivoque, associ ée a-enrelation-avec |’ utilisation du

langues utilisées en relation avec I’ utilisation du signe sur
I"Internet;

i) I'utilisateur demande, avant la fourniture des
produits ou des services, S |es consommateurs se trouvent
dans |’ Etat membre vise au point i); et

iv) I'utilisateur refuse effectivement de livrer les

signe, précisant que I’ utilisateur n’ entretient pas deréedigee
dans-tatangue-ou-teslangues-utilisees-enrel atiorns avec le
titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n'a pas
I’intention de fournir les produits ou les services a des
consommateurs se trouvant dans un Etat membre déterminé ou

le dr0|t est proteqel—utﬂ%en—du—sgne—sapl—m;emwpmam

consommateurs qui ont indiqué qu’ils se trouvent dans cet Etat
membre.
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Article 12bis® Article 10
Utilisation en |’ absence d’ un droit Mauvaisefor

Un Etat membre peut appliquer les articles 9 a 11, mutatis
mutandis, dans les casou |’ uti[i%teur du signe n’est titulaire d’ un
droit sur ce signe dans aucun Etat membre.

® § |e SCT décide de ne pas éendre a chague utilisateur de bonne foi la
possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d’ un
droit sur le signe, mais souhaite néanmoins préciser que les Etats membres
peuvent prévoir cette possibilité dans leur 1égidation nationale,

I'article 12bis pourra étre retenu. Cette disposition ne semble cependant
pas nécessaire.
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SIXIEME PARTIE
SANCTIONS

Article 143
Sanction proportionnée aux incidences commerciales

1) Les &anctl ons prevues en cas d' atteinte a d&e droits de

cet Etat, sont proportl onnées aux incidences commerciales de cette
utilisation dans I’ Etat en question.

2) L’autorité compétente pese les intéréts et les droits en
cause ainsi que les circonstances de |’ espece.

3) L’utilisateur du signe ala possibilité de proposer une
sanction efficace al’intention de |’ autorité compétente.

Article 124
Limitations relatives a I’ utilisation d’un signe sur I’ Internet

1)  Pour déterminer les sanctions applicables, | autorité
compétente prend en considération la possibilité de limiter
I utilisation en imposant des mesures raisonnables visant

i) aéviter desincidences commerciaes dans un Etat

membre-sans-entraver-exagerement I activite commerciale de
Futihsatedr, et

i) aeéviter toute confusion avec letitulaire du droit

2) Lesmesures visges al’alinéa 1) peuvent comprendre,
notamment,

d)  unedéclaration claire et sans équivoque, associée a
en+elation-avec-’ utilisation du signe sur I’ Internet, stipukant
précisant que I’ utilisateur n’ entretient pas de relation avec le titulaire
du droit-concurrent| €sé cette déclaration étant rédigée dans lalangue
ou les langues utilisées en relation avec I’ utilisation du signe sur
I’ Internet, et dans toute autre langue indiquée par I’ autorité
compétente ;
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[Article 14.2), suite]

b)  une déclaration claire et sans équivoque, associée a
enrelation-avec-|’ utilisation du signe sur I’ Internet, rédigée-préci sant
que I’ utlllsateur dansﬂlaJanguee&dansﬂL%ﬂLangu&am@e%en

Article 135
Limitation de I'i+nterdiction d’ utiliser un signe sur I’ Internet

1) Lorsguel’utilisation d'un signe sur I’ Internet dans un
Etat membre porte atte| nte aun dr0|t Qrotgge depmpnété

napasl’ |ntent| on de hwepfournlr les prodwts ou Ies services
proposes a des consommateurs se trouvant situés-dans un Etat
membre ou-des-Etats-membres-déterminés, cette déclaration étant

rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec
I"utilisation du signe sur I’ Internet, et dans toute autre langue
indiguée par I autorité compétente ;

c)  I'obligation de demander peurautant-gue
PutiHsateur-demande, avant la fourniture Hwraisen-des produits ou
des services, s les consommateurs sent-situes-se trouvent dans cet
Etat membre ou dans I’ un de ces Etats membres, et de refuser
effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu’ils
sent-situés se trouvent dans cet Etat membre ou dans I’ un de ces
Etats membres;

ed) unedespages Web communeservant-depassereles.

vertu de la Ieglslatlon de cet Etat, I autorlte competente de ce dernier
devrait éviter, dans la mesure du possible, d'infliger une sanction
ayant pour effect d’interdire pour consistant-en-une-Haterdiction
dutitiserat-avenir toute utilisation du le-signe sur I’ Internet.

2)  L’autorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une
sanction consistant en une interdiction d’ utiliser al’ avenir le signe
sur I Internet lorsque

i) I"utilisateur est autorisé a utiliser tiulaire
d-un-dreit-sur-ce signe de la fagon dont il est utilisé sur
I’ Internet, en vertu de la légisation d’ un autre Etat membre
avec lequel cet utilisateur [entretient au moins un minimum de
relations] [est étroitement li€] [entretient d’importantes

relations] ; eu-udtilisele signe-avect adtorisation-du-titulaire de
cedroit-et

ii) ledgneeedroit N'apas été acguis-hi-le-signe
utilisé de mauvaise foi.

[Fin de I’ annexe et du document]




