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Propriété intellectuelle – Cas Pratique – Droit des signes distinctifs
Cas Pratique n°1 : Microsoft Corporation contre M. Sellam
Les faits :

· La société Microsoft Corporation a déposé la marque verbale française « MICROSOFT » en classe 38, le 18 avril 1995.

· M. Sellam a pour sa part déposé le 29 août 2001, la marque verbale française « MICROSOFT » en classe 35, 41 et 42.

· Cette dernière a été régulièrement publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 5 octobre 2001.

Les problèmes de droits :

· Microsoft Corporation dispose-t-elle d’un droit antérieur sur cette marque ?
· Microsoft Corporation dispose-t-elle des moyens d’action à l’encontre de M. Sellam pour défendre ses droits sur ce signe ? (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale).

Les règles de droits :

La condition de disponibilité :

Il est rappelé que la validité d’une dénomination comme marque suppose que celle-ci soit disponible à la date de son dépôt, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas antériorisée par une marque identique ou similaire désignant des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux revendiqués par la dénomination objet de la recherche, ou par d’autres droits antérieurs, également prévus par les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle tels que :

· une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;

· une dénomination, raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

· un nom commercial ou une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

· une appellation d’origine protégée ;

· des droits d’auteurs ;

· des droits résultants d’un dessin ou modèle protégé ;

· des droits de la personnalité d’un tiers notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image ;

· le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.

Mais il existe des principes limitant ces disponibilités :

· Le principe de spécialité : le signe approprié à titre de marque n’est indisponible que pour les produits et services désignés dans l’acte de dépôt, exception faite des marques notoires. Les droits conférés au titulaire d'une marque ne portent pas sur le signe en tant que tel. Il s'agit de protéger le signe dans sa relation aux produits que le titulaire de la marque entend désigner au moyen de ce signe. Le titulaire d'une marque peut opposer son droit sur le signe aux concurrents qui souhaiteraient utiliser le même signe pour désigner des produits identiques. Cependant, il ne peut monopoliser l'utilisation du signe dans d'autres secteurs d'activité. Le même signe peut donc être utilisé comme marque pour des produits ou services différents.
· Le principe de territorialité : un signe approprié pour une zone géographique donnée est indisponible uniquement pour celle-ci.
De plus, un tiers peut s’opposer au dépôt d’une marque dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’enregistrement.

L’action en contrefaçon :

L'action en contrefaçon (article L 716-1 du CPI) est l'action spécifique qui permet la protection d'un droit de propriété intellectuelle. Chaque droit intellectuel visé par le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit l'action en contrefaçon comme moyen de défense des prérogatives reconnues. Pour agir en contrefaçon, il faut être titulaire d'un droit privatif. Le Code de la Propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme l'atteinte portée au monopole conféré par les différents droits privatifs. On conçoit traditionnellement deux types de contrefaçon : la contrefaçon par reproduction et la contrefaçon par imitation. Il existe 2 catégories d’atteinte :

· Reproduction identique de la marque et de produits et services identiques, le risque de confusion n’est pas à prouver.

· Reproduction identique de la marque et de produits et services similaires, le risque de confusion est à prouver.

Mais il existe un délai limite de 5 ans : A l'issue d'une période de 5 ans consécutifs, durant laquelle le titulaire de la marque antérieure a toléré l'enregistrement et l'usage d'une marque identique ou similaire, il ne plus peut plus formuler de contestation contre celle-ci. C’est la forclusion par tolérance (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle)
L’action en concurrence déloyale :

L'action en concurrence déloyale est une action de responsabilité civile fondée sur le régime général de responsabilité du droit français (articles 1382 et 1383 du code civil). Elle permet à son titulaire de demander réparation à autrui pour le préjudice qu'il lui a causé. Le succès d'une action en concurrence déloyale est subordonné à trois conditions : le demandeur doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. En rapportant la preuve de ces différents éléments, le demandeur obtient des dommages et intérêts destinés à réparer l'ensemble du préjudice subi.


Le but de l'action en contrefaçon est de sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif. Ses conditions d'exercice et ses effets ont pour objet un titre de propriété intellectuelle. L'action en concurrence déloyale a un objectif bien moins spécifique : il s'agit de prévenir et de sanctionner les comportements contraires à la loyauté commerciale. Par conséquent, les deux actions ne font pas double emploi et visent à sanctionner des faits de nature différente. L'action en concurrence déloyale peut donc tout à fait se cumuler avec celle intentée au titre de la contrefaçon.

Application des règles de droits aux faits :

Le principe de spécialité contrecarré par la marque notoire :

Microsoft Corporation ne peut faire prévaloir le principe de spécialité car la marque verbale française « MICROSOFT » a été déposé pour des classes différentes (classe 38 : services de communication électronique pour Microsoft Corporation ; classe 35, 41 et 42 pour M. Sellam). Mais Microsoft Corporation peut faire valoir un droit antérieur sur la marque en démontrant que la marque verbale « MICROSOFT » est une devenue une marque notoire. La marque notoire permet à son titulaire de déroger à la liberté du commerce et le principe de spécialité qui s'opposent à ce que le titulaire d'une marque monopolise l'utilisation du signe pour des secteurs d'activités différents des siens. Ainsi la marque verbale « MICROSOFT » accède à une protection supplémentaire. 

Pour pouvoir bénéficier des prérogatives associées à la marque notoire, le titulaire de la marque doit rapporter la preuve du renom de sa marque. Traditionnellement, la renommée se traduit par une connaissance de la marque par une large fraction du public. Une telle marque doit être connue du public, qu'il en soit ou non client. Pour apprécier la renommée d'une marque, les juges prennent en compte différents critères : l'ancienneté de la marque, les efforts commerciaux et publicitaires de son titulaire, l'intensité de son exploitation. Souvent, des sondages sont invoqués pour caractériser la renommée d'une marque.
Le caractère renommé d'une marque permet donc à son titulaire de s'émanciper des règles relatives à l'action en concurrence déloyale. Mais cela permet aussi de déroger au principe de territorialité du droit des marques : la marque renommée est protégeable à l'étranger même si elle n'y a pas été déposée. Ainsi Microsoft Corporation peut arguer d’un droit d’antériorité sur la marque verbale « MICROSOFT ».
Action en concurrence déloyale et action en contrefaçon :

Dans le cas présent, il n’y a pas de reproduction identique de la marque et de produits et services identiques. Microsoft Corporation doit donc prouver le risque de confusion lors d’une action en contrefaçon.
Si Microsoft Corporation a toléré pendant 5 ans l’existence de la marque déposé par M. Sellam alors nous sommes dans le cas d’une forclusion par tolérance et donc l’action en contrefaçon ne peut plus être intentée mais Microsoft Corporation peut intenter une action en concurrence déloyale. Microsoft Corporation doit alors rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. En rapportant la preuve de ces différents éléments, Microsoft Corporation pourra obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer l'ensemble du préjudice subi.

Si le délai de 5 ans n’est pas dépassé alors Microsoft Corporation peut agir à la fois en concurrence déloyale et en contrefaçon.

Autres :

Nous sommes au-delà de la limite de 2 mois pour que Microsoft Corporation puisse s’opposer directement au dépôt de la marque par M. Sellam.
Cas Pratique n°2 : EPSILON et nom de domaine

Les faits :

· La société EPSILON exerce son activité commerciale sous la dénomination sociale « EPSILON ». 

· Elle souhaiterait déposer le nom de domaine www.epsilon.fr pour développer son activité sur Internet.

· Elle s’est rendue compte que l’adresse www.epsilon.fr a déjà été enregistrée.

Les problèmes de droits :
· Deux sociétés peuvent-elles avoir la même dénomination sociale ?

· Deux sociétés peuvent-elles avoir le même nom de domaine ?

· Dans quelle situation le principe de spécialité s'applique-t-il ?

Les règles de droits :

La dénomination sociale :

La dénomination sociale identifie la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise en tant qu'entité dotée d'une existence juridique propre. Cette dénomination fait l'objet d'une déclaration obligatoire au greffe lors de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). La dénomination sociale choisie ne doit pas porter atteinte à une autre dénomination sociale, ni à d'autres droits antérieurs tels que noms commerciaux, enseignes ou marques (cf. Antériorités).
En cas de conflit, et contrairement à la marque, il n’y a pas de principe de spécialité.

Validité d’un nom de domaine :
En France, lors du dépôt à l’AFNIC, la règle du « premier arrivé, premier servi » fait foi. Pour prouver un droit d’antériorité, il faut réunir les conditions suivantes :

· Etre titulaire du nom de domaine.

· Exploiter celui-ci.

· Il y a un risque de confusion.

On peut considérer que la personne ayant enregistrer www.espsilon.fr (qui est une marque célèbre) l’a fait pour induire l'internaute en erreur en lui faisant croire que cet espace est associé à la marque en cause.

Deux situations doivent être envisagées :

· Lorsque les services visés par le dépôt de la marque sont des services identiques à ceux offerts par le site litigieux, il y a contrefaçon à utiliser la marque d'autrui pour baptiser un site ou une messagerie tant le risque de confusion est indiscutable.

· Lorsque le propriétaire de la marque n'a pas visé des services identiques lors du dépôt. La règle d'attribution des noms de domaine (premier arrivé, premier servi) a normalement pour conséquence de priver le propriétaire de la marque de la possibilité d'utiliser celle-ci pour créer son propre site.

· Moyen de défense du propriétaire de la marque : 

· l'action en contrefaçon n'est pas recevable (absence d'identité de produits ou de services). 

· Lorsqu'il existe un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine ou que le choix du nom a un caractère parasitaire ou abusif, le titulaire de la marque peut engager la responsabilité civile du propriétaire du nom de domaine.

· Il lui est aussi possible d'agir sur le fondement de la fraude lorsque le choix a été guidé par une intention frauduleuse. 

· La situation la plus confortable reste celle du propriétaire d'une marque renommée ou notoire (comme peut l’être Epsilon). L'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle lui permet d'agir contre celui qui exploite de façon injustifiée sa marque ou qui lui cause un préjudice. En pratique, ce sont les marques notoires qui sont utilisées et la preuve du caractère injustifié ou préjudiciable de l'utilisation n'est pas très difficile à rapporter.
Le principe de spécialité:

Le signe approprié à titre de marque n’est indisponible que pour les produits et services désignés dans l’acte de dépôt (Classification de Nice), exception faite des marques notoires. Ce principe s’applique pour la protection du nom de domaine mais pour la dénomination sociale.

Application des règles de droits aux faits : 
La dénomination sociale : 

Le principe de spécialité ne s’appliquant dans le cas des dénominations sociales, la société ayant uniquement enregistré le nom de domaine ne peut pas prétendre à obtenir la dénomination sociale « EPSILON ».
Le nom de domaine :

Pour prouver un droit d’antériorité sur le nom de domaine, EPSILON doit réunir les éléments suivants :
· Le titulaire du nom de domaine

· Vérifier l’exploitation ou non du nom de domaine

· Vérifier l’activité de la société concurrente pour savoir si celle-ci exerce dans un domaine identique et déterminer s’il peut y avoir confusion.

En cas de non-exploitation du nom de domaine, EPSILON peut demander la cession du nom de domaine www.epsilon.fr, idem en cas de possibilité de confusion.

Epsilon pourra comme dans le cas précédent agir en protection de la marque comme étant une marque notoire. Epsilon se voit alors attribuer le nom de domaine sans avoir à intenter une action en concurrence déloyale ou en action en contrefaçon.

Cas pratique n°3 : Enregistrement d’une marque.
Les faits :

· Vous souhaitez créer une boutique et un site internet qui commercialisera des produits de parapharmacie. L’enseigne choisie est « parapharma » pour la boutique et « parapharma.com » pour le nom de domaine. Vous entendez également déposer cette enseigne et ce nom de domaine à titre de marque.
· Plusieurs enseignes et marques « parapharma » existent déjà mais aucun nom de domaine n’a été enregistré.
· Une des marques a été déposées en classe 29 et l’autre en classe 33. Par ailleurs, un détaillant d’équipement pour la maison à Lille, et un fabricant de produits cosmétiques à Nice exploitent cette enseigne.
Les problèmes de droits :

· Quelles sont les conditions de disponibilité du nom de domaine « parapharma.com » ?


· Quels sont les conflits avec les autres entreprises qui utilisent le nom « parapharma » ?

Les règles de droits :

Condition de disponibilité:

Selon l’article L711-4 du code de la Propriété Intellectuel, le signe visé ne doit pas être occupé par un tiers qui disposerait d’un titre de propriété. Cet article permet de régler les conflits possibles avec d’autres signes distinctifs opposables à l’enregistrement d’une marque comme :

· Une marque antérieure.

· Une enseigne.

· Un nom de domaine.

Comme pour le cas n°1, il existe deux limites à l’opposabilité :
· Le Principe de Spécialité : le signe approprié à titre de marque n’est indisponible que pour les produits et services désignés dans l’acte de dépôt (Classification de Nice), exception faite des marques notoires.

· Le Principe de Territorialité : un signe qui est indisponible pour une région l’est uniquement pour celle-ci.
Un tiers dispose d’un délai d’opposition de 2 mois à compter de la publication de la marque pour s’opposer à son enregistrement.
Application des règles de droits aux faits :
La Condition de disponibilité :

Il faut étudier la Classification de Nice afin de savoir à quoi corresponde les classes pour lesquels le nom « parapharma » a été enregistré.
· La Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

· La Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Comme les classes ne correspondent pas à notre activité, il nous est possible d’enregistrer la marque « parapharma » pour la commercialisation de produits de parapharmacie. Le principe de spécialité nous protègent quand à une future action en justice car les classes auxquels ont été enregistrées les autres produits faisant référence au nom « parapharma » sont des produits et services différents de la parapharmacie.
Le nom de domaine « parapharma.com » n’ayant pas été préalablement enregistré, nous pouvons la déposer et l’exploiter.
L’enseigne lilloise :

Cette enseigne a déposé la marque dans un domaine totalement différent de la parapharmacie (elle est détaillant en équipement pour la maison), donc par le principe de spécialité, il n’y a pas de risque de conflit.

L’enseigne niçoise :

Le risque de conflit est important car l’activité principale de cette enseigne est aussi dans la parapharmacie : elle travaille dans la fabrication de produit cosmétique. Et comme l’enseigne constitue un signe distinctif qui est peut être opposable à l’enregistrement de notre marque, le risque de conflit est à prendre en compte. Mais seule l’action en concurrence déloyale est possible (selon l’article 1382 du code civil) car l’enseigne ne constitue pas un droit privatif.

Possibilité pour l’enregistrement :
Il est possible d’enregistrer la marque parapharma mais durant un délai de deux mois, la société niçoise peut faire opposition et arguer de son antériorité. Puis passé ce délai, la société niçoise peut toujours intenter une action en concurrence déloyale. Reste la possibilité d’utiliser le principe de territorialité pour exploiter la marque à l’étranger.
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